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INTRODUCCION

Larelacién de la Propiedad Industrial y la Biodiversidad la encontramos en tres temas:
Patentes, Denominaciones de Origen, y Marcas Colectivas, y a tres niveles, en el marco
juridico Internacional, Andino, y Nacional.

I- VINCULACION DE BIODIVERSIDAD Y PATENTES!
1.- Nivel juridico internacional

1.1 Los diversos foros internacionales como el CDB, OMC y OMPI han sido escenarios
del intercambio de opiniones de los diversos paises desarrollados, en vias de desarrollo y
los Megadiversos, quienes han venido discutiendo el tema de la divulgacién del origen de
los recursos genéticos y su relacién o vinculacién con la Propiedad Intelectual.?

Asi en el marco del CDB los paises megadiversos, entre ellos el Perd, plantearon la
posicion de vincular la divulgacién del origen de los recursos genéticos y la distribucién
justa y equitativa de los beneficios con la Propiedad Intelectual.’

! Esta seccion tiene como base el articulo de la Divulgacién del Origen de los Recursos Genéticos en la
solicitud de Patente e intercambio justo y equitativo del beneficio que se obtiene de la invencién de Arana
M. en anuario Andino de Derechos Intelectuales No. 3 Director Kresalja B. Palestra Lima 2007..
2 Nos parece interesante mencionar la exposicion realizada por la Dra. Ana Maria Pacén, titulada “La des-
velacion del origen de los recursos biolégicos y del conocimiento asociado” en el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo — Mincetur, el 27 de enero del 2006; cuyos datos y valiosas opiniones nos han sido de
mucha utilidad en el presente trabajo.
Estas discusiones se han realizado en el marco CBD a nivel de informes del “Panel de expertos sobre el
acceso y la distribucién de beneficios” en 1999; Grupo de trabajo especial de composicién abierta sobre
acceso y distribucion de los beneficios en 2001 y la Sexta conferencia de partes del CDB en 2002. Docu-
mentos: UNEP/CBD/COP/5/8 (Octubre de 1999), UNEP/CBD/COP/6/6 (31 de octubre del 2001) y UNEP/
CBD/COP/6/20 (27 de mayo del 2002), respectivamente.
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Por su parte, en las reuniones del Consejo de los ADPIC en el 2000, India planteé”
“estudiar la relacién entre las disposiciones del CDB y las del Acuerdo de los ADPIC (...)
en el marco del objetivo global de los recursos biolGgicos y el desarrollo sostenible™. India
considera que estos dos acuerdos internacionales estdn unidos intrinsecamente entre si,
por la relacién existente entre los recursos biolégicos, la transferencia de tecnologia, la
difusién y la innovacion, y la forma de distribucién equitativa de los benéficos.

Luego Brasil, junto con otros paises, sugieren introducir algunas modificaciones en el
Acuerdo sobre los ADPIC para armonizar con los objetivos, principios y obligaciones del
CDB?°. El grupo africano impulsa la revisién del parrafo 36 del Articulo 27 del Acuerdo
de los ADPICS.

Por su parte, el Pert, desde 1993 ya menciona la necesidad de regular, a nivel andino,
el acceso a los recursos genéticos, logrando en 1996 a nivel de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), la Decisién 3917. Posteriormente, en el 2003 y 2004, junto con otros
paises, Perd propondria la obligacion de divulgacion del origen de los recursos bioldgicos y
el conocimiento tradicional asociado utilizado en la invencién. En el 2005, el Perd sustenta
la necesidad de introducir el tema de la divulgacién del origen y acceso legal en el régimen
de patentes.® Y en el 2011 presenta junto con otros paises un proyecto de Decision sobre
la potenciacién del apoyo mutuo entre el acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la
Diversidad Biolégica (CDB) en el que se incluye modificar el Acuerdo sobre los ADPIC
incluyendo el articulo 29bis’.

En este proyecto se plantea una norma internacional en el marco de la Organizacién
Mundial de Comercio (OMC) en el tema de patentes que incluye un nuevo articulo (Art.
29 bis) sobre la divulgacién del origen de los recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales asociados en esta discusidn, se establece una vinculacién entre la Propiedad
Industrial en los Acuerdos de ADPIC y el CDB se establece la obligatoriedad de los Miem-
bros de exigir la divulgacién del origen a las solicitudes de una patente que en la invencién
haya utilizado o desarrollado a partir del recurso genético o conocimiento tradicional y

4 Ibid. Pag. 4, parrafo 15.

3 Documento N°. IP/C/W/356, de fecha 24 de junio del 2002. Presentado por la Misién Permanente del
Brasil, en nombre de las delegaciones del Brasil, China, Cuba, el Ecuador, la India, el Pakistan, la Re-
publica Dominicana, Tailandia, Venezuela, Zambia y Zimbabwe. En este documento se solicita que el
Consejo de los ADPIC recomiende al Comité de Negociaciones Comerciales (CNC), adopte la decision
de modificar el Acuerdo de los ADPIC, de manera que los miembros exigirdn al solicitante de una patente
relativa a materiales bioldgicos o conocimientos tradicionales, como condicién para adquirir los derechos
de la patente: i) la divulgacién de la fuente y el pais de origen del recurso biolégico y de los conocimientos
tradicionales utilizados en la invencidn; ii) pruebas del consentimiento fundamentado previo mediante la
aprobacion de las autoridades en el marco de los regimenes nacionales pertinentes; y iii) pruebas de la
distribucion justa y equitativa de los beneficios conforme al régimen nacional del pais de origen.

6 Documento N°. IP/C/W/404, de fecha 26 de junio del 2003.

7 Régimen Comiin sobre Acceso a los recursos Genéticos. Dada en la ciudad de Caracas, Venezuela, a los
dos dias del mes de julio de mil novecientos noventa y seis.

8 Documento N°. IP/C/W/447, de fecha 08 de junio del 2005.

9 Documento N°. TN/C/W/59, de fecha 19 de abril del 2011.
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también exigir la copia de un certificado de cumplimiento reconocido internacional y la
publicacién de la informacion divulgada.

Para los casos de patente concedida con informacion falsa, fraudulenta o violatoria de
ley se plantea la obligacién de imponer sanciones que podrin ser administrativas penales
multas indemnizaciones y otras.

En cuanto a la relacién del Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB actualmente se en-
cuentra en debate, las opiniones contindan divididas y discrepan sobre si es ttil y eficaz
formular y aplicar el mecanismo de divulgacién adaptado a los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales asociados para asegurarse que el sistema de patentes promueve
los objetivos del CDB o debe darse preferencia a otros mecanismos'®

De otro lado, la Unién Europea que venia aplicando la Directiva sobre la Proteccién
Legal de las Invenciones Biotecnoldgicas mediante su Directiva 98/44/CE'!, ha mani-
festado ante la OMC su voluntad participar en este proceso con mentalidad abierta, con
el propésito de encontrar formas de interpretar y aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC de
modo que apoye los objetivos del CDB'2. En ese sentido segin Miriam Soderholm, la
Comunidad Europea “estd de acuerdo en examinar y debatir la posible adopcion de un
sistema, como por ejemplo un requisito autéonomo de divulgacion, que permitiria a los
Miembros estar al corriente, a nivel mundial, de todas las solicitudes de patentes relativas
a recursos genéticos a los que hayan garantizado el acceso; siendo que tal requisito del
acceso no debe actuar, de jure o de facto, como un criterio formal o substancial adicional
de patentabilidad. Las consecuencias legales del no respeto de tal requisito, deben estar
fuera del ambito de la ley de la patente.”

El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobd la
Declaracién de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, con 46
articulos en el Articulo 31, se establece:

Articulo 31"

1. Los pueblos indigenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su
patrimonio cultural, su conocimiento tradicional y las expresiones culturales tradicio-
nales, asi como las manifestaciones de su ciencia, tecnologia y culturas, incluyendo los
recursos humanos y genéticos, semillas, medicinas, conocimiento de las propiedades
de la fauna y la flora, tradiciones orales, publicaciones, disefos, deportes y juegos
tradicionales y artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener,

10 Informe del Director General al Consejo General CNC — Documento wt/gc/w/633tn/c/w/61 del 21 de abril
de 2011

1 Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 6 de julio de 1998.

12 Documento IP/C/W/383 del 17 de octubre de 2002.

13 Informacién tomada de la ponencia titulada “Develamiento de origen de los recursos genéticos en las
solicitudes de patentes‘ presentada por Mirjam Soderholm, miembro de la Comisién Europea de Mercado
Interno y Servicios, en el Simposium Internacional de Propiedad Intelectual organizado por AIPPI Jap6n,
el 20 de febrero del 2006, en la ciudad de Tokio, Japén.

14 www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html
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controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual sobre dicho patrimonio
cultural, sus conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales.

2. Conjuntamente con los pueblos indigenas, los estados adoptaran medidas eficaces
para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

En este articulo se advierte que en el numeral 1 se vincula expresamente la propiedad
intelectual con los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos y en el numeral 2
se establece la obligacién por parte de los estados a introducir en su normativa lo necesario
para el reconocimiento y proteccién de estos derechos.

Los esfuerzos significativos en el logro de la armonizacién ya estdn en marcha en
relacion a los recursos genéticos y el conocimiento tradicional relacionado. El Comité
Intergubernamental de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual y los recursos Genéticos,
Conocimiento Tradicional y Folklore (CIG) se ha ocupado de una serie de cuestiones
relativas a la interaccion entre la propiedad intelectual, las expresiones culturales tradi-
cionales, el conocimiento tradicional y los recursos genéticos, incluidos los requisitos de
divulgacioén en las solicitudes de patentes que se relacionan con los recursos genéticos y
el conocimiento tradicional asociado a una invencién reivindicada.

El Protocolo de Nagoyal's sobre el Acceso a Recursos Genéticos y la Distribucién
Justa y Equitativa de los Beneficios que surge de su utilizacién en el CDB (Protocolo de
Nagoya), fue adoptado en 2010. Este acuerdo internacional con 36 articulos tiene como
objetivo distribuir los beneficios derivados de la utilizacién de los recursos genéticos en
forma justa y equitativa. Esta abierto a la firma desde el 2 de febrero de 2011 al 1ro de
febrero de 2012, y entrara en vigencia 90 dias después del 50° instrumento de ratificacion.
Actualmente existen 70 signatarios del Protocolo de Nagoya.

En este protocolo no hemos encontrado algin articulo que vincule expresamente la
Propiedad Industrial con los recursos genéticos, sin embargo en el anexo encontramos
como uno de los beneficios monetarios que puede incluirse sin limitaciones la propiedad
conjunta de los Derechos de Propiedad Intelectual pertinente.

La Dra. Moénica Rosell (Perti)'® considera que en el articulo 17 vigilancia de los re-
cursos genéticos se reconoce de manera indirecta a las oficinas de Propiedad Intelectual
del mundo como puntos de chequeo por cuanto en el articulo 17 se toman en cuenta las
innovaciones (las cuales son protegidas como patentes) realizadas a partir de los recursos
genéticos, y la tarea que las Oficinas de Propiedad Intelectual desarrollan respecto a estas
materias.

La Dra. Giannina Santiago (Colombia) hace referencia al sistema de Propiedad
Intelectual y la Biodiversidad en el contexto multilateral pues considera que el régimen
de acceso y el sistema de Propiedad Intelectual deben apoyarse mutuamente y que los

13 www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pef

16 En la exposicion que realizara en el Taller Internacional: Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos
Genéticos y su implicancia en el dmbito nacional.
Realizado ey 19 y 20 de mayo del 2011.
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objetivos del CDB deben de ser reconciliables con los objetivos de los Derechos de
Propiedad Intelectual.'”

1.2 Para facilitar la comprension de las opiniones de los diversos paises, hemos rea-
lizado la siguiente clasificacion:

A.- Posiciones independientes al régimen de patentes

a) Se plantea una proteccidén sui generis. Por ejemplo, un régimen de acceso a
recursos genéticos y regulacion sobre recursos naturales independientes o, un
régimen sui generis de proteccion de los derechos colectivos o conocimientos
tradicionales.

b) Lacreacion de un Certificado Internacional que identifique el acceso del recurso
genético.

c¢) Informar el origen geogréfico del recurso genético, sin perjuicio del examen
de la solicitud de patente y validez de la misma, con o sin sanciones civiles o
penales.

B.-.Posiciones dependientes al régimen de patentes
En este rubro hay diversas posiciones de los paises, como por ejemplo:

a) El planteamiento de una base de datos digitales para que los examinadores de
patentes evalien si el invento pertenece al dominio publico y por lo tanto mejoren
el examen de novedad universal de patentes.

b) Lainclusién, en el régimen de patentes, de un requisito referido a divulgar el
origen de los recursos genéticos o su acceso legal. Puede ser obligatorio y afectar
la validez de la patente.

1.3 Posicién de Peru ante la OMC.

El Perd, junto con un grupo de paises, en el afio 2004 present6 ante la OMC, cues-
tiones referentes a la relacion entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la
Diversidad Biolégica (CDB), asi como la divulgacién del origen y la fuente del material
bioldgico utilizado en las invenciones'®. Teniendo como base al Art. 15 del CDB, consi-
deraron como un objetivo reglamentar el acceso a los recursos genéticos por parte de las
personas que estén fuera del estado en el que se encuentran los mismos, por lo que, para
lograr tal objetivo, se necesita la colaboracién de terceros paises. En este documento se
establece la vinculacién del sistema de patentes con los recursos genéticos, en virtud del
principio de transparencia del desarrollo de nuevos productos a nivel de tecnologia y el
beneficio que proporcionan los paises megadiversos al desarrollo de las investigaciones
de materiales biolégicos, muchos de los cuales se utilizan en las patentes. Este grupo de
paises considerd que se debia facilitar el acceso a recursos genéticos a los investigadores

7 Ibid

18 OMC - Consejo de los ADPIC. Documento N°. IP/C/W/438, de fecha 10 de diciembre de 2004. Documento
que se distribuye en diciembre del 2004 a pedido de las Delegaciones de Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador,
India, Pakistan, Pert, Tailandia y Venezuela.
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y prospectores, para lo cual debia contemplarse el consentimiento informado previo por
parte de los paises megadiversos donantes de los recursos genéticos. Se planteé que para
cumplir este requisito, el solicitante del recurso genético tendria una obligacion o carga
positiva y aportaria como prueba del acceso al recurso genético utilizado en la patente,
copia certificada del contrato de acceso o documento que la legislacion nacional establezca.
Asimismo se considerd importante establecer una distribucion justa y equitativa de los
beneficios, tanto en los paises, como en las comunidades indigenas.

En junio del 2005, el Pert propuso de forma individual que se modifique el Articulo
27.3 del Acuerdo de los ADPIC, agregando a las excepciones de patentabilidad, un nuevo
tipo de excepcidn (27.3.c) para patentes de productos o procesos que incluyan recursos
genéticos obtenidos sin cumplir con la legislacién internacional y/o nacional'. El Perd
plantea: i) la divulgacion del origen del recurso genético y el acceso legal a los recursos
genéticos (o conocimiento tradicional) como una condicién para la solicitud de patente; y
ii) que los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales deben incorporarse en un
sistema de base de datos que permita o ayude a una correcta evaluacién de la novedad y
altura inventiva de las invenciones. Una de las razones de este planteamiento es prevenir
la biopirateria.?

Desde 1a Declaracién Ministerial de Doha hasta la de Hong Kong, se han realizado
amplios debates sobre el requisito obligatorio de la divulgacién del origen de los recursos
genéticos, asimismo se han presentado diferentes textos en los que se han ido precisando
los temas. El 29 de mayo del 2006, Pert junto con otros paises propone pasar a las nego-
ciaciones proporcionando un texto que plantea un nuevo articulo 29Bis?' en el Acuerdo
de los ADPIC. Esta propuesta contiene 5 incisos. En el primer inciso se establece la vin-
culacién entre el CDB y los ADPIC, en el segundo inciso se establece la exigencia que en
una solicitud de patente referida a recursos genéticos y conocimiento conexos, se requiera:
i) el revelamiento del nombre del pais que proporcione los recursos o conocimientos, ii)
el revelamiento del nombre de la persona de quien la obtuvieron en el pais de proveedor
y iii) el cumplimiento con el consentimiento informado previo y la distribucidn justa y
equitativa de los beneficios. Asimismo, a efectos de cumplir estos requisitos, se incluye
que los paises miembros establezcan procedimientos de observancia eficaz en sus legis-
laciones, a fin de garantizar el camplimiento de los mismos.

19 Documento N°. IP/C/W/447, de fecha 08 de junio del 2005 — Titulo: “Biodiversidad, Conocimientos Tra-
dicionales y Propiedad Intelectual: Posicién del Pert en relacion a la Divulgacion de Origen y Procedencia
Legal”. Documento que el 2 de junio del 2005 se distribuye a pedido de Pert.

2 Para una mejor comprension del tema de la biopiraterfa, revisar el documento WIPO/GRTKF/IC/9/10
preparado por el Perd sobre el andlisis de potenciales casos de biopirateria presentado ante
la Organizaciéon Mundial de Propiedad Intelectual — OMPI, en febrero del 2006.

21 Documento N°. WT/GC/W/564/Rev.1, de fecha 06 de junio del 2006. Este documento contienen la co-
municacion del 29 de mayo del 2006 distribuida a pedido de India, Brasil, China, Cuba, Pakistan, Perd,
Tailandia y Tanzania; y se propone un texto que agrega el articulo 29 bis al Acuerdo sobre los ADPIC,
relativo a la divulgacion del origen de los recursos bioldgicos y/o los conocimiento tradicionales conexos
utilizados en las invenciones para las que se soliciten derechos de propiedad intelectual.
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La discusion de estas propuestas se suspendieron durante los siguientes afios, debido
a que las negociaciones tuvieron un detenimiento temporal por discrepancias en el sector
de agricultura.

El 15 de abril del 2011 se distribuye un proyecto de Decision presentado por los
siguientes paises; Brasil, China, Colombia, Ecuador, la India, Indonesia, Perti, Tailandia,
sobre la potenciacién del apoyo mutuo entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio
sobre la Diversidad Bioldgica. En este proyecto se vincula la propiedad intelectual con la
biodiversidad al proponer en los ADPIC un requisito obligatorio relativo a la divulgacién
del origen de los recursos genéticos y/o los conocimientos tradicionales asociados utilizados
en las invenciones para las que se piden derechos de propiedad intelectual. Se considera
que esta obligacion juridica, del requisito obligatorio de divulgar la informacién en las
solicitudes de patente contribuird a evitar la apropiacion indebida de los recursos genéticos
y las patentes erréneamente otorgadas y permitird transparencia en el uso de los recursos
genéticos y conocimientos tradicionales asociados.

Esta propuesta de articulo expresamente se refiere a las solicitudes de patentes a las
cuales se plantea que los Paises Miembros de la OMC adoptaran medidas eficaces en caso
de incumplimiento como la no tramitacién de la solicitud de patente.

2.- Nivel juridico andino

A nivel andino, todos los paises miembros de la Comunidad Andina de Naciones?
que han suscrito el Convenio de Diversidad Biol6gica — CDB?, han manifestado una
preocupacion por proteger la diversidad bioldgica y preservar su uso sostenible evitando
su depredacién y regulando lo que concierne a los recursos genéticos para compartir de
forma justa y equitativa los beneficios que de ellos se obtengan. Asi en 1993, en la Deci-
sién 345, su Tercera Disposicion Transitoria establece un plazo para regular el acceso a
los recursos genéticos, regulacién que se materializa con la Decisién 391 en 1996, y en el
2000 se vincula de modo especifico la diversidad biolégica con la propiedad industrial.

2.1 Decision 391- Régimen comtin sobre el acceso a los recurso genéticos (2 de julio de 1996)

La Decision 391 regula el acceso a los recursos genéticos de los paises miembros de
la Comunidad Andina de modo general, por ello es necesario que cada pais tenga su propio
reglamento. En este régimen se incorporan dos disposiciones que por primera vez vinculan
el régimen de acceso a recursos genéticos de los paises andinos con la propiedad intelec-
tual. Una general, y otra especifica que vincula a las autoridades de Propiedad Intelectual
con las de Acceso a Recursos Genéticos en los casos en que se tenga certeza o indicios
razonables de que el invento que se solicita patentar ha sido obtenido o desarrollado a partir
de los recursos genéticos o sus productos derivados; y se sanciona el incumplimiento de
las normas de acceso con el no reconocimiento de los derecho de propiedad intelectual.

2 Bolivia, Colombia, Ecuador y Perd.
z Peru suscribié el CDB el 30 de abril de 1993 mediante Resolucién Legislativa N°. 26181, publicada en el
diario oficial “El Peruano” el 11 de mayo de 1993.
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Cabe destacar que estas normas estdn referidas a recursos genéticos, a sus productos
derivados o sintetizados y a los componentes intangibles asociados.

La Decisién 391, en su Articulo 1?4, define a los “Recursos Genéticos” como todo ma-
terial de naturaleza bioldgica que contenga informacién de valor o utilidad real o potencial.

De otro lado, las Disposiciones Complementarias Segunda y Tercera de la presente
Decision constituyen las primeras normas de aplicacion en Perd que vinculan el régimen
de acceso a los recursos genéticos de los paises andinos con la Propiedad Intelectual. La
Disposiciéon Complementaria Segunda es un poco general, mientras que la Disposicion
Complementaria Tercera es mas especifica, dirigida a las oficinas nacionales competentes
de propiedad Intelectual de los paises miembros de la Comunidad Andina, advirtiéndose
que ninguna de las disposiciones se refiere explicitamente a la patente.

La Disposicién Complementaria Segunda establece que los Paises Andinos no reco-
noceran derechos de propiedad intelectual obtenidos sobre la base de recursos genéticos
si no han cumplido con las normas de acceso; y la Disposicién Complementaria Tercera
establece que las oficinas nacionales competentes de propiedad intelectual exigiran como
condicién previa del otorgamiento de un derecho, la presentacion del nimero de registro del
contrato de acceso y copia del mismo. Asimismo, se establece que debe existir intercambio
de informacién entre las autoridades de acceso y las de propiedad intelectual.

Notese que la Disposicién Complementaria Tercera establece para las oficinas na-
cionales en materia de Propiedad Intelectual la obligacién de exigir al solicitante que desea
adquirir un derecho, el niimero de registro del contrato de acceso del recurso genético y la
copia del mismo, como requisito previo para la concesion del respectivo derecho cuando
tenga la certeza o indicios razonables que el producto o proceso han sido desarrollados a
partir de recursos genéticos o de sus productos derivados, originarios en el Pais Miembro.
El texto de la Disposiciéon Complementaria Tercera no dice solicitante de patente, ni dere-
cho de patente, ni derecho de Propiedad Industrial sino derecho de Propiedad Intelectual,
solicitante en general y derecho en general

Esta norma si bien no consigna expresamente la palabra patentes, ticitamente se refiere
a los derechos de patente y en virtud de ellos establece una vinculacién entre la Propiedad
Industrial y la Biodiversidad, esta relacion se reitera, en el Segundo pérrafo de la misma
norma, cuando se refiere al intercambio de informacién entre las autoridades competentes
que administran y tramitan los contratos de acceso y las oficinas de Propiedad Intelectual
que conceden o deniegan los derechos de Propiedad Intelectual.

2.2 Decision 486 - Régimen comiin sobre propiedad industrial (14 de septiembre del 2000)

La Propiedad Industrial (patentes, marcas, denominaciones de origen, etc.) se ha
venido regulando a nivel andino mediante las Decisiones 85, 311, 313 y 344, y es recién
con la Decision 486*que se vincula la Biodiversidad con la Propiedad Industrial de forma

2% Decision 391. Articulo 1. En http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC391.doc
z Decision 486. Articulo 3. En http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC486.doc.

- 2062 —



IDENTIFICACION DE RELACIONES ENTRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA BIODIVERSIDAD
PROPIEDAD INTELECTUAL Y BIODIVERSIDAD

especifica, condicionando la concesion de derechos de propiedad industrial al acceso legal
de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales vinculados a ellos.

La Decisiéon 486 Régimen Comtn sobre Propiedad Industrial (2000) en su articulo
3, del patrimonio bioldgico y genético y conocimientos tradicionales asociados establece
relaciones més especificas, entre la Propiedad Industrial y la Biodiversidad cuando se
supedita la concesion de patentes de invencidn que versen sobre material biolégico o
conocimiento tradicional al acceso legal de éstos.

Asi, el Articulo 3° de la Decisién 486 establece que los derechos de propiedad
industrial que otorguen los paises miembros, se harad salvaguardando y respetando el
patrimonio bioldgico y genético de sus comunidades indigenas, afroamericanas o locales;
y especificamente en el tema de las patentes, éstas estardn supeditadas a que el material
genético haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento juridico internacional,
comunitario y nacional. Este articulo vincula los principios del CDB con los conocimientos
tradicionales y los recursos genéticos; realizando una articulacion de éstos ordenamientos
con las patentes.

De otro lado, el Articulo 26° que se ubica en la parte de procedimiento para obtener
una patente, establece en los incisos h) e i) respectivamente que para obtener una patente
en alguno de los paises miembros, de ser el caso, se deberd presentar ante la Oficina res-
pectiva: i)copia del contrato de acceso, cuando la invencién solicitada haya sido obtenida o
desarrollada a partir de un recurso genético o ii)copia del documento que acredite la licencia
o autorizacién de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas,
cuando la invencién solicitada se haya desarrollado a partir de dichos conocimientos.

Se condiciona la concesion de patentes de invencién que versen sobre material biold-
gico o conocimiento tradicional a la presentacion de la copia de la licencia o autorizacién
de uso del conocimiento.

En el Articulo 75 de la Decision 486 se establece la nulidad absoluta de la patente
(de oficio o a pedido de parte) como sancion, ante la no presentacién de los documentos
establecidos como requisito en el articulo 26.

El Decreto Ley 10752 que complementa la Decisién 486 contempla otras sancio-
nes ante la no presentacion de los documentos citados. Asi en el articulo 120 A del D,
L. 1075 ante el incumplimiento, de las reglas aplicables a los recursos genéticos y a los
conocimientos tradicionales, del articulo 26 inciso h) e i) de la Decisién 486, establece las
siguientes sanciones: a) multa hasta 1,000 UIT, b) Compensacidn, ¢) Distribucion justa
y equitativa de beneficios incluyendo distribucién de regalias y/o otras medidas moneta-
rias o no monetarias, d) transferencia de tecnologia y fortalecimiento de capacidades, e)
autorizaciones de uso.

2 ElD.L. 1075 de fecha 28 de junio del 2008 fue modificado por laley 29316 del 14/01/2009 en su articulo
8 incorpora al D.L. 1075 varios articulos dentro de los cuales estd el articulo 120A que se ubica que se
ubica en infracciones.
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Se advierte que presentar la copia de tales documentos (contrato de acceso y autori-
zacion de uso) de los conocimientos tradicionales solo sera exigible cuando los productos
o procedimientos de la patente solicitada o concedida, han sido obtenidos o desarrollados
a partir de los recursos genéticos o conocimientos tradicionales originarios en uno de los
Paises Miembros.

2.3- Decision 523 mediante la cual se aprobé la estrategia regional de biodiversidad para
los paises del tropico andino.

Esta Decision vincula la Biodiversidad con la Propiedad Industrial a nivel de politica
y estrategia para la gestion de recursos genéticos de los recursos genéticos. Asimismo, en
la negociacion del TLC USA - Pert esta Decision ha sido utilizada, conjuntamente con
la Decisién 391, como instrumentos de consulta para la redaccién del Capitulo dieciocho
referido al Medio Ambiente.

3.- Nivel juridico nacional.

El Pert tiene un marco legislativo extenso con respecto a Propiedad Intelectual y Bio-
diversidad. Este marco legislativo es un indicador de importancia que tienen los recursos
genéticos para el Perti y permite visualizar cémo el legislador peruano ha ido incorporando
los principios y obligaciones contenidos en convenios internacionales como el Convenio
de Diversidad Biol6gica y como se ha ido estableciendo la base juridica e institucional
para el aprovechamiento de los beneficios de los recursos genéticos, asi como para su
proteccidon defensa y desarrollo sostenible. Sefialamos algunas normas que establecen
alguna vinculacién entre la Diversidad Bioldgica y la Propiedad Intelectual.

Asi, dentro del marco normativo peruano encontramos las siguientes normas:

3.1-Laley 27811 ley de proteccién de conocimientos colectivos de los pueblos indigenas
asociados a los recursos biolégicos (del 10 de agosto, 2002)

En esta ley se vincula la Propiedad Industrial con los conocimientos colectivos aso-
ciados a los recursos genéticos.

En el Articulo 2% se definen los conceptos de “Conocimiento Colectivo” y “Recurso
Bioldgico”, en el Articulo 5° se establece seis objetivos del régimen de proteccion de los
conocimientos colectivos, el sexto de los objetivos, busca evitar que se concedan patentes
ainvenciones obtenidas o desarrolladas a partir de conocimientos colectivos de los pueblos
indigenas del Pert, sin que se tomen en cuenta estos conocimientos como antecedentes

z Articulo 2°.- Definiciones
Para los efectos del presente dispositivo se entenderd por:
b) Conocimiento colectivo.- Conocimiento acumulado y transgeneracional desarrollado por los pueblos y
comunidades indigenas respecto a las propiedades, usos y caracteristicas de la diversidad bioldgica.
El componente intangible contemplado en la Decisién 391 de la Comision del Acuerdo de Cartagena
incluye este tipo de conocimiento colectivo.
e) Recursos bioldgicos.- Recursos genéticos, organismos o partes de ellos, poblaciones, o cualquier otro
tipo del componente bidtico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad.
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en el examen de novedad y nivel inventivo de dichas invenciones.(cfr articulo 5 inciso f)
Ley 27811)

En el titulo VI articulo 15° se establecen tres tipos de registros para los conocimientos
colectivos:

Registro Nacional Publico de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indigenas.

IT) Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos
Indigenas.

Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos indigenas.

Los registros Piblico y Confidencial son administrados por el Indecopi, mientras que
el registro Local es administrado por los propios pueblos indigenas.

El Registro Nacional Pablico de Conocimientos Colectivos contiene ‘(...) los cono-
cimientos ptiblicos en libros o en Internet y aquéllos que son muy conocidos fuera de
los pueblos indigenas”?. Dicha informacién, de acuerdo a lo establecido en el Art.
17° de la Ley, es accesible a cualquier usuario que ingrese al portal de Conocimiento
Tradicionales de los Pueblos Indigenas del Indecopi®’, en donde se muestra el nombre
de las entradas, y sus equivalentes en lenguas originarias u otras denominaciones usua-
les con las que se designa al recurso bioldgico especifico. Existe mayor contenido de
informacidén, como por ejemplo la descripcidn del recurso o su utilizacion (alimenticia,
medicinal, etc), pero ésta informacion adicional s6lo es accesible para cualquier persona
si se registra y si se solicita una clave al Indecopi, ya sea para desarrollar un trabajo de
investigacidn u otro motivo o, si la solicita una oficina de patentes para realizar un examen
de patentabilidad a de fin de conocer el estado de la técnica y determinar la novedad de
la patente que tramita.

El registro confidencial contiene el conocimiento que solo se conoce al interior de la
comunidad indigena o campesina y no es accesible a terceros pero sirve como prueba de
derechos para negociar licencias con las empresas y también para preservar el conocimiento
tradicional colectivo. El registro local contiene, en unos casos informacién publica y/o
privada y en otros casos informacién confidencial, en estos casos son administrados por
las mismas comunidades y cada una determina el nivel de acceso.

Enel Articulo 23 de laLey 27811 se realiza una vinculacién a nivel Institucional entre
la Propiedad Industrial y el Conocimiento Colectivo Asociado a la biodiversidad cuando
se establece la obligacién de INDECOPI a enviar la informacién contenida en el Registro
Nacional Publico de los conocimientos colectivos a las principales Oficinas de Patentes
del mundo a efectos que sea tomada en cuenta, como antecedente el examen de novedad
y nivel inventivo de las solicitudes de patente.

% En diario “El Comercio” del viernes 14 de Julio del 2006. Seccién Vida & Futuro. Pgina B10. Articulo
“Seguro contra la Biopirateria”.

» Portal de Conocimiento Tradicionales de los Pueblos Indigenas. En http://200.121.68.202/portalCtpiWe-
bApp/index.jsp?Ing=1 (enlace activo a julio del 2006 ) o por medio del portal web www.indecopi.gob.pe
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En la Disposicién Complementaria Segunda, de la Ley 27811 se vincula la Patente
al Conocimiento Colectivo, cuando se obliga al solicitante de una patente de invencion,
relacionada con productos o procesos obtenidos a partir de un conocimiento colectivo,
que presente la copia del contrato de licencia como requisito previo para la concesion del
derecho, salvo que tal conocimiento ya se encuentre en el dominio publico.

Este articulo, en el parrafo final vincula las causales de denegacién o nulidad de la
patente con el incumplimiento de la obligacién de presentacién de la copia del contrato
de licencia de concesién de conocimientos colectivos.

3.2 La Ley 28216 de proteccion de acceso a la diversidad biolégica peruana y los conoci-
mientos colectivos de los pueblos indigenas del 30 de abril del 2004 y en la disposicion
complementaria y final terceray publicada el 1 de mayo de 2004)

Define la Biopirateria como “el acceso y uso no autorizado y no compensado de
recursos bioldgicos o conocimientos tradicionales de los pueblos indigenas por parte de
terceros, sin la autorizacién correspondiente en contravencidn de los principios estable-
cidos en el Convenio sobre Diversidad Biolégica y las normas vigentes sobre la materia.
Dicha apropiacion puede darse sobre el control fisico, mediante derechos de propiedad
sobre productos que incorporan estos elementos obtenidos ilegalmente o en algunos casos
mediante la invocacién de los mismos”.

3.3 Decreto Supremo No. 22-2006-PCM

Por su parte, mediante Decreto Supremo N°. 22-2006-PCM, publicado el 9 de
mayo del 2006 en el Diario Oficial “El Peruano”, se emiti6 el Reglamento de la Ley de
Proteccién al Acceso a la Diversidad Bioldgica y los Conocimientos Colectivos de los
Pueblos Indigenas.

Dicho Reglamento regula la aplicacién de la Ley 28216, y precisa las funciones de
la Comisién Nacional contra la Biopirateria, de las cuales podemos destacar: creacion y
mantenimiento de un fondo documental y una base de datos de recursos biolégicos y co-
nocimientos colectivos de los pueblos indigenas (Articulo 2); identificar, prevenir y evitar
los actos de biopirateria (articulo 3); identificar y realizar el seguimiento de las solicitudes
de patentes de invencidn extranjeras relacionadas con recursos biolégicos (Articulo 4);
evaluar técnicamente las solicitudes nacionales de patentes (Articulo 5); establecer ca-
nales de informacidn con las oficinas de patentes de otros paises (Articulo 8); promover
vinculos con organismos de participacion regional y de la Sociedad Civil relevante en el
tema(Articulo 9); y elaborar y presentar propuestas en los diversos foros internacionales a fin
de respaldar la posicién peruana y proteger los derechos del Estado Peruano y de los pueblos
indigenas y nativos del Pert, con la finalidad de evitar la biopirateria (Articulo 10).

3.4 Comision de biopirateria

La Comisién de biopirateria fue creada por Ley No. 28216 publicada el 1 de
mayo del 2004 y ha desarrollado acciones para identificar, prevenir y evitar actos de
biopirateria dentro de sus funciones realiza el seguimiento y la evaluacién técnica
de las patentes concedidas y/o solicitudes de patentes de invencidn presentadas en el
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extranjero que involucren recursos biolégicos de origen peruano y/o conocimientos
colectivos de los pueblos indigenas del Pert asociados a ellos, a fin de protegerlos de los
actos de biopirateria para lo cual esta facultada para interponer acciones correspondiente
(de oposicion o nulidad) segtn el caso.

Esta Comision ha revisado un gran niimero de patentes y/o solicitudes de patentes
relacionadas con 69 recursos genéticos de origen peruano y conocimientos tradicionales
de los pueblos indigenas asociados a ellos y ha identificado 18 casos de biopirateria de
los cuales 11 han sido resueltos de modo favorable, y se ha evitado actos de biopirateria
con el rechazo o retiro o abandono de la solicitud de la patente, 9 han concluido de modo
definitivo y 2 que se encuentran en 1ra instancia en tramite. *

II.- VINCULACION DE BIODIVERSIDAD Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

La vinculacién entre la Propiedad Intelectual y la Biodiversidad se da en la me-
dida que el sistema especifico de la Denominacién de Origen se encuentra incluido
en la Propiedad Intelectual y en nuestro ordenamiento en la normativa de Propiedad
Industrial y que los productos de la diversidad biolégica forman parte del comercio
nacional e internacional (por demanda interna y externa) debido a la presencia de los
consumidores que cada vez desean productos orgénicos, nativos, naturales del terrufio
y de los productores locales que para mantener y expandir la produccién nativa local,
optan por la proteccién de la Denominacion de Origen para agregar valor a su producto
y maximizar sus beneficios.

La Biodiversidad y las Denominaciones de Origen mantienen una relacién cuando se
protegen los productos de un lugar geografico con un sistema Sui Generis titulado las Deno-
minaciones de Origen. Esta relacion nos plantea otra relacién entre la Propiedad Intelectual y
la Biodiversidad: asi tenemos que los productos bioldgicos nativos u organicos que presentan
caracteristicas peculiares segtin el rea geografica de su produccion la cual ejerce fuerte influen-
ciaen su calidad, pueden tener la proteccion de las denominaciones de origen como Sistema Sui
generis la cual se encuentra regulada a nivel internacional con el Convenio de Lisboa, del cual
somos parte, a nivel andino con la Decision 486 y con su complemento nacional, el Decreto
Ley No. 1075. En este sistema se protegen las denominaciones de origen de un producto a nivel
nacional a partir del reconocimiento del Estado, siempre que exista un vinculo esencial entre
el lugar geografico y la calidad caracteristica y reputacién del producto.

Las indicaciones geograficas en general y la denominacion de origen en particular,
en el Pert, se regulan bajo un sistema legislativo que articula diversos niveles normativos.

%0 Cfr ver informacién de la Comisién de Biopiraterfa http://www.biopirateria.gob.pe/index2.

htm, por ejemplo en el caso de la Patente PCI No. 2006-48158, cabe destacar la actuacién de la Comisién
de Biopiraterfa a través de comunicaciones escrita y oral con la empresa Cognis France SAS proporcionando
informacién sobre el Convenio Andrés Bello y otros donde se incluye el uso tradicional del recurso genético de
los pueblos indigenas peruanos. Los logros de la Comisién de Biopirateria del Perti han sido sefialados y reconocidos
por el autor David Vivas Eugui en Bridging the Gap on Intellectual Property y Genetic Resources in WIPO’S
Intergovernmental Commitee ICTSD, issue paper No 34 January 2012, Switzerland. pp 46, 47.
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Estos niveles se integran constituyendo un conjunto de normas sustantivas y de pro-
cedimientos que se aplican para declarar, autorizar, controlar y resolver los conflictos que
se presentan respecto de las denominaciones de origen.

1. Nivel internacional

El Perti ha suscrito los siguientes Convenios Internacionales Multilaterales: i) OMC
— ADPIC?! en su Seccién 3 Indicaciones Geogrificas, contiene 3 articulos, el Art. 22
se refiere al concepto de denominaciones de origen, el Art. 23 se refiere a la proteccién
adicional de las indicaciones geograficas de los vinos y bebidas espirituosas y, el Art. 24
se refiere a las negociaciones internacionales y las excepciones Se encuentra en debate
la cuestién relativa a la extension de la proteccion de la IG en el articulo 23 del Acuerdo
sobre los ADPIC a productos distintivos de los vinos y las bebidas espirituosas®? no hay
convergencia algunos sostienen que debe extenderse la proteccién prevista en el articulo
23 de los ADPIC a todos los productos (textiles, articulos de artesanias productos agri-
colas, alimentos)

Otros sostienen que no es conveniente y que crea cargas irrazonables y; ii)
El Arreglo de Lisboa®® que contiene 18 articulos, y su Reglamento** que contiene
24 reglas.

En el articulo 2.1 del Arreglo de Lisboa®, se da una definicién del concepto de De-
nominacién de Origen que a la letra dice “(...) denominacién geografica de un pafs, de
una region o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo
y cuya calidad o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geografico,
comprendidos los factores naturales y los factores humanos”.

La definicién de “indicacion geogréfica” es una categoria que comprende a la deno-
minacién de origen y destaca la funcién de identificacién de un producto como originario.
Si analizamos ambos cuerpos legales -Arreglo de Lisboa y el Acuerdo sobre los ADPIC- se
advierte que entre ambos no hay contradicciones, sin embargo la funcién de designacién y
el elemento “denominacién” recogidos en el Arreglo de Lisboa son diferentes a la funcién
de identificacién y a la categoria “Indicacién” utilizada en el Acuerdo sobre los ADPIC.
Esto implica que el concepto de indicaciones geograficas en el Acuerdo sobre los ADPIC
es tan general que podrian incluirse: nombres geograficos, signos, logos o emblemas;

3 El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC). Marrakech, Marruecos, 15 de Abril de 1994.

32 Informe del Director General al Consejo General CNC — Documento wt/gc/w/633tn/c/w/61 del 21 de abril

de 2011

Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del

31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre

de 1979. El Peri suscribié este Arreglo el 16 de febrero de 2005, entrando en vigor el 16 de mayo del

2005. Segun el Art. 5, los paises miembros tienen un afio de plazo para denegar el registro de solicitud.

34 Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro

Internacional, vigente desde 1° de abril del 2002.

Art. 2.1. Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Origen y su Registro Inter-

nacional.
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que no se pueden incluir en el concepto del articulo 2° del Arreglo de Lisboa, que remite
a un tipo especial de indicacién geografica, es decir a un topénimo un signo lingiiistico
geogréfico que sirva para designar un producto cuyas caracteristicas y calidad se deban
exclusivamente al ambiente geografico. En el Acuerdo sobre los ADPIC, se considera que
las Indicaciones Geograficas son identificadoras de un producto como originario de un
lugar o regidn, y se le atribuye su calidad o reputacion a dicho origen, aunque no se deban
necesariamente al lugar geogréfico.

De otro lado, el Pert ha suscrito Convenios Bilaterales de Libre Comercio, Convenios
de inversion con diversos paises: China, Corea, Panamd, Costa Rica, etc., en los cuales se
han adjuntado listas de Indicaciones Geograficas para reconocimientos reciprocos, como
por ejemplo el firmado con Cuba®.

La denominacién de origen es un instrumento juridico utilizado en varios paises
para generar un valor agregado real y tangible de sus exportaciones principalmente paises
europeos con larga tradicién de productos del terrufio protegidos con denominacién de
origen que han logrado una presencia en los diversos paises del mundo.

Las denominaciones de origen tienen un valor econémico en el comercio inter-
nacional, asi en Francia, por ejemplo, las denominaciones de origen se consideran un
capital valioso desde afios atras por ejemplo en 1966 export6 vinos con denominaciones
de origen controlados por valor de 670,000.000 de francos, del 100% de vinos expor-
tados el 32% correspondia a la denominacién de origen champagne, “asimismo el 27%
de toda la produccién de queso con denominacién de origen roquefort fue exportado,
(Fernandez Novoa Proteccién Internacional de las Denominaciones Geograficas de
los productos pag.9).

Para la Unién Europea (UE) la proteccion de las indicaciones geogréficas va mas alla
del ambito comercial ya que se relaciona con aspectos sociales, histéricos y econémicos,
y constituye el activo mas importante de sus productores que le permite competir en el
mercado internacional por su calidad y preparacion especial mas que por su cantidad
industrializada y por ello en todos los Tratados de Libre Comercio la UE ha incorporado
la proteccién de la IG. Los paises latinoamericanos también estdn incorporando este
tema en tratados bilaterales, acuerdos regionales, y multilaterales. En casos tales como:
el tequila de México, el café Colombia, el cacao Arriba de Ecuador, se ha desarrollado
un sistema sui generis dentro de la Propiedad Intelectual para proteger tanto productos
elaborados como productos naturales incorporando expresamente los factores humanos a
los geograficos como influyentes de la calidad del producto, consideran que este tipo de
proteccién es una herramienta importante para desarrollar sus productos originarios con
mayores potencialidades en el exterior.

36 Arana Courrejolles, Maria del Carmen. LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS Y LAS INVESTIGA-
CIONES SOBRE DENOMINACIONES DE ORIGEN en: Anuario Andino de Derechos Intelectuales.
Director Kresalja B. Editorial Palestra. Afio Il — N° 2 - Lima, 2005. Pag. 190.

3 Acuerdo entre los Gobiernos de la Repiiblica del Pert y la Repiblica de Cuba sobre mutuo reconocimiento
y proteccion de sus denominaciones de origen, suscrita en Lima, el 10 de octubre del 2000.
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2. Nivel andino

El Pert es parte del Convenio Sub Regional del Acuerdo de Cartagena®, dentro del
cual los cuatro paises andinos mantienen un régimen comun de Propiedad Industrial en la
Decisién 486%, que en su Titulo XII De las Indicaciones Geograficas, Capitulo I contiene
el tema De las denominaciones de Origen, con 20 articulos (del 201 al 219).

En la Decision 486 (Articulo 203), se establece que la solicitud de declaracion de
proteccion de una denominacién de origen puede ser: i) de oficio o, ii) a pedido de parte.

Segtin el Articulo 204 de la Decision 486, para solicitar la declaracion de protec-
cion de una denominacion de origen se deberd: 1) consignar la denominacion de origen
objeto de la declaracion, ii) delimitar la zona geogrdfica de produccion, extraccion o
elaboracion del producto que se designa con la denominacion de origen, iii) sefialar los
productos que designa la denominacion de origen; y, iv) adjuntar una reseiia de las ca-
lidades, reputacion u otras caracteristicas esenciales de los productos designados por la
denominacion de origen. Consideramos que estos requisitos son similares a los establece
la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo en la Decision 486 se exige una reseiia donde
se consigne explicitamente la reputacion y la calidad de los productos designados con la
posible denominacion de origen.

Legislacion Nacional En primer lugar contamos con las siguientes normas internas:
i) El Decreto Legislativo 1075% en su Titulo X Disposiciones relativas a denominaciones
de Origen contiene 7 articulos; y ii) La Ley 28331 sobre Consejos Reguladores con 29
articulos.

La proteccién de las Denominaciones de Origen en nuestro pafs estd sujeta, a la
adopcién de una norma especifica que declare a las denominaciones de origen protegibles
como tales, por la autoridad competente, que es la Direccion de Signos Distintivos. En esta
declaracién oficial se sefialan ademas las especificaciones de la region o lugar geografico
y la descripcidn de las caracteristicas y calidad que debe tener el producto que designa, de
acuerdo a los andlisis e informacion aportada por los productores o interesados.

El Estado es el titular de las denominaciones de origen reconocidas, segtn lo dis-
puesto en el Art. 88* del DL 1075; y es quien actualmente otorga la autorizacién de uso
y controla la calidad de la denominacién de origen Pisco y otras.

38 El Acuerdo de Cartagena, que entré en vigor el 16 de octubre de 1969, cre6 lo que actualmente es conocido
como Comunidad Andina de Naciones — CAN.

¥ Régimen Comiin sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones, vigente desde el 1° de
diciembre de 2000

4 D.L. 1075- Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisién 486 de la Co-
misién de la Comunidad Andina que establece el Régimen Comiin sobre Propiedad Industrial, publicada
en el Diario Oficial El peruano el 28 de junio de 2008. Vigente desde 2009.

4 Ley 28331 - Ley marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 14 de agosto del 2004.

2 D.L. 1075. Art. 88.- El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas
se concederdn autorizaciones de uso.
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Tal y como lo hemos venido sosteniendo desde el afio de 1998 en diversos foros y
articulos®, “(...) el que no se haya reconocido un mayor nimero de denominaciones de
origen puede deberse a varias causas, entre ellas: el desconocimiento de los productores de
potenciales denominaciones de los beneficios de la proteccién de las denominaciones de
origen, la falta de investigacion sobre el tema, el costo que tendrfa el cumplimiento de las
formalidades que exige la ley, la falta de participacién de universidades, municipalidades

y otras instituciones.

El Decreto Legislativo 1075 establece que el titular de las denominaciones de ori-
gen es el Estado Peruano (Articulo 88°),; el Art. 89*, adicionalmente a lo establecido en
el articulo 202 de la Decisién 486, agrega dos casos en los que no se puede declarar la
denominacién de origen; el Art. 91 se refiere al contenido de la solicitud para obtener la
autorizacion de uso.

Con respecto a los requisitos que deben cumplirse para la declaracién de una denomi-
nacion de origen, son los siguientes: i) la descripcion del drea geografica de produccion,
extraccion o elaboracién del producto que se distinguird con la denominacion; ii) la
descripcién detallada del producto que distinguird la denominacién y; iii) cualquiera
otra indicacién que disponga la Oficina competente. El primer requisito implica una in-
vestigacion geografica y de delimitacién de la zona, asi como del clima, del suelo, lluvias,
luminosidad, etc. Cuando las técnicas son tradicionales o ancestrales hay una exigencia
de investigar en el campo con los productores, el modo de elaboracién del producto o las
técnicas del cultivo. El segundo requisito esta referido a la descripcién de las caracteristicas,
calidades y cualidades del producto que la denominacién de origen distinguird y exige un
andlisis de contenido para comprobar si esas caracteristicas se deben al ambiente geografico.

Caracteristica de la denominacion de origen: signo lingiiistico

Las Denominaciones de Origen, son nombres geograficos y de productos utilizados
por los productores y consumidores para designar un producto originario de una zona
geografica, con cualidades especiales que son proporcionadas por esa zona geografica

s Criterio sostenido en los articulos: “Las denominaciones de origen y el comercio internacional”’. En Revista
mensual de la Cdmara de Comercio de Lima: “Comercio y Produccién”. Diciembre, 1998 y “Aspectos me-
todolégicos lingiiisticos en la investigacion de denominaciones de origen peruanas”. En Lengua y Sociedad
N°. 2. Lima, 1999; asi como en los Foros: “El Acuerdo de Libre Comercio y el Desarrollo Comercial de
Piura” y “El Acuerdo de Libre Comercio y el desarrollo de Lambayeque”, organizados por la Comisién
ALCA - Pert a inicios del 2004.

w“ D. L. 1075 Art. 89 Adicionalmente a lo establecido en el articulo 202 de la Decisién 486, no podran ser
declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

a) Sean susceptibles de generar confusién con una marca solicitada a registro de buena fe, o registrada con
anterioridad de buena fe.

b) Constituyan una reproduccion, imitacion, traduccioén, transliteracion o transcripcion, total o parcial,
de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o
servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion
o de asociacidn con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio
de la marca; o la dilucién de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
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estas denominaciones son formas lingiiisticas que se inscriben en el discurso cotidiano y
que dependen del funcionamiento ordinario de las lenguas naturales.

Las Denominaciones de Origen, son expresiones lingiifsticas constituidas en unos
casos por una sola palabra (un topénimo: Pisco, Cognac), en otros casos estan conforma-
dos por dos o més palabras (Pallar de Ica, Maiz gigante blanco Cuzco) que pertenecen
al lenguaje de la zona y que tienen una presencia real y constante en el mercado interno,
local o periférico que son perceptibles en forma auditiva o visual, de ahi el caricter ob-
jetivo de las denominaciones de origen, lo cual hace posible su identificacién a nivel de
percepcién comunicativa.

La naturaleza lingiiistica de las Denominaciones de Origen hace posible en la co-
municacion verbal, la aparicion de la correlacion del significante (sustancia sonora) y del
significado (elementos conceptuales). A nivel del significado se da la correlacién lugar
geografico y cualidades del producto que le proporciona el ambiente geografico. La deno-
minacién de origen designa simultdneamente un area geografica (zona, localidad, regién o
pais) y al producto elaborado o producido en la misma area con las caracteristicas peculiares
esenciales resultantes de la influencia esencial del &mbito geografico, incluido el trabajo
humano en los procesos y técnicas tradicionales de su elaboracién o cultivo.

Caracteristicas de la proteccion de la denominacion de origen

La proteccién sui generis se da a través de un sistema normativo que regula el pro-
cedimiento de declaracién oficial que constituye el reconocimiento de esa Denominacién
de Origen, para el producto que designa, con la finalidad de proteger la produccién espe-
cifica de una zona, regién o localidad que ha adquirido una calidad o cualidades especiales
derivadas de los factores geograficos y las practicas tradicionales de los productores de
la zona, designada por la denominacién de origen. El reconocimiento no indica un plazo
para su proteccién es de duracion ilimitada, pero tal declaracion de reconocimiento y su
consecuente proteccion, tendrd validez mientras subsistan las condiciones geogréficas que
dan la calidad al producto, significa que perderia reconocimiento si desaparecieran tales
condiciones por causas diversas y el producto ya no presentara la cualidades sefialadas y
acreditadas en el pliego de condiciones de la solicitud de denominacién de origen.

En el Pert, el titular es el Estado. Una vez declarada la Denominacién de Origen,
los productores reconocen que necesitan que la autoridad competente otorgue la autori-
zacion de uso, una vez obtenida pueden utilizar la denominacién de origen por un plazo
determinado de 10 afios renovables.

Denominaciones nacionales reconocidas en el Peru

En el Pert hasta la fecha existen ocho denominaciones de origen declaradas y re-
conocidas oficialmente, que son: el Pisco®, otorgado por Resolucién N° 072087-1990/

s Resolucién Directoral N° 072087-DIPI expedida por la Direccién de Propiedad Industrial del ITINTEC
con fecha 12 de diciembre de 1990 que declara que la denominacién PISCO es una denominacién de origen
peruana, para los productos obtenidos por la destilacién de vinos derivados de la fermentacion de uvas
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OSD el 12 de diciembre de 1990, esta denominacién cuenta con su norma técnica*® en la
que se establecen las caracteristicas y la calidad que debe tener el Pisco y con su Consejo
Regulador.

Las siguientes denominaciones corresponden a:

- Maiz Blanco Gigante Cusco, otorgado el 26 de setiembre de 2005, por Resolucién
N° 012981-2005/0SD

- Chulucanas, otorgada el 26 de julio de 2006 por Resoluciéon N° 11517-2006/0SD

- Pallar de Ica, otorgada el 23 de noviembre de 2007, por Resolucién 20525-2007/
OSD,

- Café Villa Rica otorgada el 20 de agosto de 2010, por Resolucién N° 12784-2010/
OSD,

- Loche de Lambayeque, otorgado el 3 de diciembre de 2010, por Resolucién N°
18799-2010/DSD,

- Café Machu Picchu-Huadquifia, otorgada el 8 de marzo de 2011, por Resolucién
3917-2011/DSD y

- Maca Junin-Pasco otorgado el 12 de abril de 2011, por Resolucién N° 6065-2011/
DSD.

Y se encuentra en tramite la solicitud No. 462155-2011 depositada en 22 de Julio del
2011 para el reconocimiento de la denominacién de origen Queso Mantecoso de Cajamarca.

Se puede ver que el Perd ha utilizado este instrumento juridico para desarrollar pro-
ductos nativos como el Maiz Blanco Gigante Cusco, el Pallar de Ica, el Loche de Lam-
bayeque y la Maca Junin - Pasco. Y productos diferenciados y organicos como el Café
Maccu Picchu Huadquifia y el Café de Villa Rica.

Investigaciones y preparaciones para el expediente técnico que acompaiia a la solicitud
de derechos de una denominacién de origen

El caso del Pallar de Ica es el resultado de varias reuniones de los productores, asocia-
ciones de agricultores y profesionales que conjuntamente con autoridades de agricultura,
regionales, municipales, etc., que se realizaron durante el afio 2006 unieron esfuerzos
para preparar el expediente técnico y presentar la solicitud de reconocimiento con los
siguientes documentos:

Encuestas de los afios 1998 y 2006 que demostraron que el pallar de Ica designa simul-
tdneamente un producto con cualidades especiales determinadas por el medio geografico
y que los pallares de Ica son diferentes a los Pallares de otros lugares del Peru.

Estadisticas del Ministerio de Agricultura que demuestran que Ica es el primer pro-
ductor de pallar del Per.

frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba,
Sama y Caplina en el departamento de Tacna.
46 NTP211.001:2002. Norma Técnica Peruana del Pisco de fecha 6 de noviembre del 2002.
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Andlisis taxonémico genético y bromatoldgico del pallar de Ica
Caracteristicas agroecoldgicas de la zona productora de pallar, clima, suelo, agua, etc.
Proceso tradicional y actual de cultivo del Pallar de Ica.

La declaracion de la denominacién de origen pallar de Ica, luego de la evaluacion de
los documentos presentados, fue obtenida el 23 de noviembre del 2007.

El caso del Queso Mantecoso de Cajamarca es el resultado de varias reuniones téc-
nicas realizada durante varios afios para el estudio e investigacién del queso mantecoso
de Cajamarca asi como jornadas de capacitacién de los micro procesadores, productores,
asociaciones de queso mantecoso de Cajamarca, de los diferentes distritos y provincias
de Cajamarca (San Miguel, Bambamarca, Celendin, San Pablo). Estas asociaciones de
productores de leche de la regiéon Cajamarca y profesionales, y conjuntamente con las
autoridades de agricultura, regionales, municipales, etc., en el 2011 unieron esfuerzos y
lograron concluir en talleres la investigacion y estudios para preparar el expediente técnico
y presentar la solicitud de reconocimiento con los siguientes documentos:

Mapa de las zonas productoras del Queso mantecoso de Cajamarca y ganaderia lechera.
Andlisis y caracteristicas del queso mantecoso de Cajamarca.

Andlisis del insumo del queso: la leche, el ganado y los pastos.

Andlisis del suelo, agua y clima.

Encuestas a los consumidores y productores de queso mantecoso de Cajamarca en
Lima, Piura y Cajamarca.

Proceso de elaboracion del queso mantecoso de Cajamarca.
Relacién de los productores de queso.

El expediente técnico se present6 el 22 de julio de 2011 con la solicitud No 462155-
2011.

El titular publico de la denominacién de origen y los usuarios

Se advierte que la accién del titular de la Denominacion de Origen que es el Estado
con respecto a los productores, que son los que van a usar la Denominacién de Origen, es
necesaria y constituye un apoyo fundamental, también es necesario el apoyo de las aso-
ciaciones internacionales para el fortalecimiento de la asociatividad y que los productores
en forma colectiva tomen conciencia del valor de sus productos. El estado puede apoyar
en la identificacion de las caracteristicas de los productos y del lugar geogréfico y evaluar
el potencial del desarrollo local nativo y su sostenibilidad (mas atin cuando su reputacién
se intensifica y su valor se difunde).

Fortalezas de la denominacion de origen

En los distintos paises que se han reconocido o declarado denominaciones de origen
para sus productos nativos u originarios se considera que el sistema de la denominacién
de origen:

Fomenta y favorece la organizacién del sector productivo.
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Facilita el acceso, de productores, a mercados nacionales e internacionales.

Mejora a nivel regional, nacional e internacional la divulgacion, promocién y la oferta
del producto protegido.

Proporciona un marco estricto y legal de defensa y proteccién del producto contra
el fraude.

Incrementa el valor de los productos frente a los competidores.

Permite comercializar productos con mayor valor agregado, garantizados y estricta-

mente controlados; permitiendo satisfacer los gustos y expectativas de los consumidores,
incluso de los mas exigentes.

Promueve la asociacion de los agricultores, lo que les permite poder enfrentar mejor
los retos del mercado y tener mejores oportunidades comerciales frente a los competidores®’.

III.- VINCULACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LAS MARCAS COLECTIVAS

Dentro del marco juridico de la Propiedad Industrial, la Proteccién de los Derechos
con el Sistema de Marcas de Propiedad Colectiva sobre una Indicacidon Geogréfica (IG)
de un lugar determinado, puede ser una herramienta 1til para los propietarios legitimos de
los productos biodiversos y que cumplen con las normas de su localidad y para la empresa
0 agrupacion titular que los asocia y controla.

Los productores que producen productos agricolas o elaborados con técnicas an-
cestrales o tradicionales de productos alimenticios artesanales en localidades rurales, en
algunos casos eligen la herramienta del Sistema de Marcas Colectivas.

1. Caracteristica de la marca colectiva: signo distintivo

La marca colectiva es un signo distintivo, rasgo sustancial de validez, que se exige
en el articulo 134 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, que tex-
tualmente dice: “A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado” y se agrega que:

“Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
Las palabras o combinacion de palabras;

Las imégenes, figuras, simbolos, gréficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;

Los sonidos y los olores;
Las letras y los nimeros;
Un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores;

La forma de los productos, sus envases o envolturas;

M En el libro uniendo personas territorios y productos. Guia para fomentar la calidad vinculada al origen y
las indicaciones geogréficas sostenibles. FAO 2010. Italia. En la pag. 102 se establecen ventajas e inco-
venientes de formar parte de la organizacion IG. Y en la pag.108 se utiliza el andlisis FODA (Fortaleza,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para el producto IG Parmigiano Reggiano.
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Cualquier combinacién de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

Se advierte que pueden constituir marcas tanto las denominaciones, como las image-
nes, siempre que sean aptas para distinguir productos o servicios en el mercado. La marca
cumple esta funcién distintiva en el mercado, cuando el consumidor acepta la marca y
logra identificar la marca, dentro de un sector econémico determinado (Principio de Es-
pecialidad), diferencidndola simultdneamente del servicio o producto sobre el cual estd
adherida (Principio de no genericidad). Paralelamente, el consumidor en el acto de acep-
tacion identifica la marca con un origen empresarial, diferencidndola de las otras marcas
del mercado de sus competidores (Principio de no confundibilidad).

Desde el punto de vista del registro una marca es un signo registrado como tal, luego
que el funcionario competente realiza el examen de registrabilidad y determina que el
signo tiene potencial distintivo (distintividad virtual o actual) y emite la resolucién y el
certificado correspondientes. Esta marca registrada al ser utilizada en el mercado realizara
su distintividad (distintividad manifestada) con la aceptacién del ptblico

Cabe destacar que si el signo solicitado no tiene aptitud distintiva, la Autoridad
denegara su registro en aplicacion del literal b) del articulo 135 de la Decisién 486, o en
aplicacién de otros impedimentos de registrabilidad absolutos o relativos.

La marca colectiva debe ser distintiva y cumplir otros requisitos

La marca colectiva es un signo distintivo que pertenece a la agrupacion (persona
juridica) y es utilizada por las personas o empresas que integran dicha colectividad o
asociacion para distinguir sus productos o servicios.

En el Articulo 180 de la Decisidn 486, se define como marca colectiva a “(...) todo
signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra caracteristica comiin de productos o
servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.”

En este articulo se exige a la marca colectiva los siguientes requisitos:

Aptitud distintiva: si bien la marca individual no debia designar el producto ni una
cualidad de este, en el caso de la marca colectiva se flexibiliza la distintividad.

Pluralidad integrada y colectiva: las diferentes empresas tienen derecho al uso de
la marca colectiva aunque no son titulares, pero estan integradas en una asociacién que
es la titular.

Control de un titular: la asociacién que agrupa a los integrantes de la marca colectiva
tiene que tener un control de la forma como se usa la marca colectiva y un control de los
integrantes de la asociacion que son las personas o empresas que la usaran.

La marca colectiva es un signo distintivo de un producto o servicio perteneciente a
un titular particular que agrupa e integra a las personas que utilizardn la marca. Si se trata
de una indicacién geografica que se utilizaria para favorecer el desarrollo del comercio o
industria de sus miembros ubicados en una zona y destacaria en forma integrada o separada
una caracteristica del producto, el origen geografico, el particular proceso de elaboracion,
o una cualidad particular del producto o servicios.
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Los requisitos de registro de la marca colectiva, segtin el Articulo 182 de la Decisién
486, son:

Copia de los estatutos de la asociacidn, organizacién o grupo de personas que solicite
el registro de la marca colectiva;

La lista de integrantes; y,

La indicacién de las condiciones y la forma cémo la marca colectiva debe utilizarse
en los productos o servicios que distingue.

La Marca Colectiva otorga un derecho privado de Propiedad Industrial a la Asociacién
o Agrupacién de personas o empresas, que solicita el registro sobre un signo distintivo
constituido por una IG y otros elementos graficos, figurativos y/o crométicos. El titu-
lar mantiene la exclusividad del titulo sobre el signo y sus integrantes que pueden ser,
agricultores, productores o micro empresas, mantienen la exclusividad sobre el uso del
signo segun el reglamento de uso acordado en asamblea y presentado con la solicitud. La
marca colectiva puede distinguir uno o varios productos de una clase y/o de varias clases
a diferencia de la Denominacién de Origen que se refiere a un solo producto. Tiene una
duracidn de 10 afios renovables, previo pago de tasa, a diferencia de la Denominacién de
Origen que no se sefiala plazo de vigencia y que su reconocimiento y vigencia depende de
la subsistencia de las condiciones geograficas que otorgan las caracteristicas y cualidades
al producto.

Los miembros de la asociacion determinan la asamblea el requisito de los miembros
con derecho al uso de la marca, normas de uso y otros requisitos y el titular (la agrupacién)
a partir de tales normas ejerce el control del cumplimiento de tales normas por parte de
sus miembros.

Marecas colectivas registradas

Actualmente de las 136 marcas colectivas con registros otorgados, solo algunas estan
referidas a productos de la biodiversidad. Dentro de ellas algunas distinguen un producto
especifico, otras distinguen dos o mas productos de una clase o de varias clases.

Marecas colectivas registradas que distinguen un solo producto

Dentro de las marcas colectivas referidas a productos de la biodiversidad, que distin-
guen un solo producto, sefialamos como ejemplo, entre otras:

La marca SINSICAP MEMBRILLO y figura certificado No. 99 de la Asociacién
de Fruticultores del distrito de SinsicaP (Otuzco) de un lugar Sensicar que distingue solo
membrillos.

La marca Platano del Molino Chocope Pert con certificado No. 88 que distingue solo
platanos de seda e isla de un lugar Chocope,

La marca APRO CULTIVOS RED DE PRODUCTORES DE PAPA NATIVA con
certificado No. 126 que distingue sélo papa nativa del Cuzco Urubamba.
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Marecas colectivas que distinguen varios productos

De otro lado encontramos entre las marcas registradas, otras marcas colectivas que
distinguen varios productos como:

La marca mixta HABA GIGANTE DE YUNGUYO con certificado No. 128 de la
Asociacién Central de Productores Agropecuarios KAPIA WINAYMARCA de Puno, que
distingue, verduras, hortalizas y legumbres secas; haba en conservas, haba seca y haba
pelada seca de la clase 29.

La marca PUMPUSH BIOMACA Yy figura con certificado No. 111 de la Asociacién
de Productores de Maca, que distingue productos agricolas, horticolas, forestales y granos
frutales y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales de la clase 31.

La marca KEMITO PASTA DE CACAO 100% NATURAL Y FIGURA de la ASO-
CIACION DE PRODUCTORES DE SANTA ROSA DE CHIRIARI (Satipo- Junin) con
certificado No. 114 que distingue: café, té, cacao, azicar, arroz, productos a base de cacao
de 1a clase 30.

Comentario de casos de marcas colectivas renovadas y no renovadas

De las 136 marcas colectivas con registros otorgados, referidas a productos de la
biodiversidad la mayoria mantiene su vigencia muy pocas han caducado y no hemos en-
contrado ninguna marca colectiva que haya sido cancelada por falta de uso. Con relacién
a las que no estan vigentes, porque no han sido renovadas por ejemplo: La primera marca
colectiva FIGURA con certificado No. 1 en clase 29 de la N.O. se otorgé el 08/07/1994
y no se renovo). La marca colectiva ANPEAP y figura de olivo con certificado No. 50
para distinguir aceitunas frescas de clase 31 de la Asociacién Nacional de Productores
de Aceituna Peruana, se registr6 el 18/05/1998 y vencié del 18/05/2008 y no se renovo.
Tampoco se renové el certificado No. 43 del 26/05/1997 de la Asociacién Nacional de
Criadores de Caballo de Paso que estuvo vigente hasta el 26/05/2007.

Desconocemos las causas por las cuales estas marcas colectivas no se renovaron
podrian deberse a la falta de interés del titular o descuido, o problemas de asociatividad
de la agrupacién o a cualquier otro motivo. Después del vencimiento de estas marcas
hemos constatado que las asociaciones tampoco optaron por la Denominacién de Origen.

El caso del certificado No. 62 de la marca mixta APDL y figura de queso que
distingue quesos y lacteos de la clase 29 de la Asociacién de Productores de Derivados
Lacteos de Cajamarca estuvo vigente hasta el 15/06/2010 y no se renovd, por cuanto los
integrantes de la asociacién han optado por la herramienta de denominacién de origen
y han trabajado en talleres y han realizado estudios técnicos de suelos, de productos
y otros conjuntamente con el Ministerio de Agricultura quien ha presentado el expe-
diente No. 426155-2011 para el reconocimiento de la denominacién de origen Queso
Mantecoso de Cajamarca el 22 de Julio del 2011. Caso opuesto es el del Pueblo de
Santo Toribio de Cumbe, Comunidad Campesina titular del certificado No. 42 de (ver
imagen 1) denominacién Chirimoya Cumbe, desde el 24/03/1997, quienes han renovado
su marca hasta el 2017 por cuanto eligieron continuar con el uso de la marca colectiva y
no con el tramite de reconocimiento de la denominacién de origen, Chirimoya Cumbe.
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La marca colectiva (ver imagen 1) es una herramienta para la comunidad campesina de
Cumbe, que le ha permitido obtener apoyo técnico y fortalecimiento de capacidades del
sector agrario (INIA), actualmente los integrantes de la Comunidad titular de la Marca Co-
lectiva han logrado utilizar su marca en stickers sobre sus productos y emitir comprobantes
de pago (boletas) con lo cual fortalecen la marca y estan trabajando en el mejoramiento
del producto para obtener una productividad mejorada. Existen casos como la Asociacién
de Productores y transformadores de maca Regién Junin PUMPUSH titular de la marca
colectiva PUMPUSH BIOMACA - JUNIN y figura de la maca con certificado No. 111,
vigente hasta el 19 de junio del 2019, para distinguir diversos productos agricolas hortalizas,
semillas, granos y otros de clase 31, que con su marca colectiva han logrado fortalecer
la asociatividad, abrir mercados fuera de su region, mejorar la calidad de sus productos
aumentar sus ganancias y enfrentar retos comerciales y productivos. Otro caso es, el de la
marca colectiva truchas lagunillas y figura de 4 peces con certificado No. 94 vigente al 26
de julio del 2017, clase 29 de la Asociacidn de Agricultores Laguna Lagunillas quienes
constituyen un buen prospecto para desarrollar una mejora en la calidad del producto y un
aumento en gran escala en la crianza de truchas.

imagen 1

OYA
BE

Diferencias entre marca colectiva y denominacion de origen*®

En cuanto al sujeto de Derecho (organismo, entidad, sociedad), en el Perd, 1la Deno-
minacién de Origen tiene un caricter publico ya que el titular es el Estado y en la Marca
Colectiva titular es la agrupacién que solicita, se advierte que hay una diferencia en la
naturaleza del sujeto titular en un caso es sujeto el publico y en el otro es privado.

En la Denominacién de Origen, el uso es comtn a los productores o elaborada del
producto que se encuentran establecidos en un area geografica demarcada (y declarada)
dentro de la cual elaboran y fabrican sus productos y deben tener autorizacion de uso.

En la Marca Colectiva si bien la titularidad es de la agrupacién que registré puede ser
usada solo por los miembros que integran la asociacion en las condiciones establecidas en
sus estatutos o reglamentos de uso.

En cuanto al alcance de la proteccién de las Denominaciones de Origen protegen la
produccién especifica de una zona, region, localidad o pais que ha adquirido una calidad
o cualidades especiales derivadas de los factores Geograficos y las practicas tradicionales

a8 CFR FAO 2010 ibid p4gina 153
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de los productores de la zona. Ejemplo de las denominaciones de origen café Villa, deno-
minacién de origen Pallar de Ica sélo pallar.

La marca colectiva (ver imagen 2) protege solo los productos que se consignan
en la solicitud de registro asi protege en unos casos una produccién especifica como el
Certificado No. 89 de la marca mixta que protege s6lo maiz.

imagen 2
Y T

~ MW__

Y en otros casos como el Certificado No. 112 de la marca mixta (ver imagen 3) ima-
gen que distingue varios productos de la clase 31 que son: Productos agricolas, horticolas,
forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas, legumbres,
semillas, plantas, flores naturales, alimentos para animales, malta de clase 31

imagen 3

LINSERY AMANELER

En cuanto a la conformacién de los signos la Denominacién de Origen es un signo
lingiiistico y estd constituido por un topénimo o una expresién que pertenece al lenguaje
de la zona y que designa simultdneamente una area geografica (zona, localidad, regién o
pais), y al producto elaborado o producido en la misma area, con las caracteristicas pecu-
liares determinadas por el lugar geogréfico, incluido los procesos y técnicas tradicionales.
Ejemplo de las denominaciones de origen constituye las expresiones denominativas de
MAIZ GIGANTE BLANCO CUSCO Y MACA Junin Pasco.

La Marca Colectiva es un signo distintivo que puede estar constituido por una deno-
minacion, figura o ambas, o expresiones que evoquen un lugar geografico de procedencia,
también puede estar conformado por palabras arbitrarias o de fantasia. Ejemplo: la marca
mixta (ver imagen 2) estd constituida por la figura de un producto maiz y la denominacién
VALLE SAGRADO DE LOS INCAS que evoca un lugar de procedencia y ademas de
las siglas CECVSL
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Otro ejemplo constituye el Certificado No. 111 de la marca mixta (ver imagen 4)
que contiene la figura del producto maca y la denominacién del PUMPUSH BIOMACA
- JUNIN

El régimen legal de ambos signos es diferente. La Denominacién de Origen tiene un siste-
ma Sui Generis en el que se articula 3 niveles internacional, Acuerdo de Lisboa, Sub Regional,
Decisién 486 y las Normas Nacionales D.L. 1075 y de tramitacién. La proteccidn se aplica
luego de un proceso de evaluacion del expediente técnico que concluye en la declaracién oficial,
una vez reconocida la denominacién de origen se tramitard la autorizacién de uso para cada
uno de los comerciantes. La duracién es ilimitada por cuanto la proteccién en la declaracién
oficial se da siempre que subsistan las condiciones geogréficas y si estas desaparecen desaparece
la proteccion. Una vez declarada, los productores necesitan de la autorizacion de uso, la cual
tiene un plazo de vigencia determinado segtin la legislacién vigente.

La Marca Colectiva se constituye con el registro y su uso es facultativo, y durante
los primeros afios puede preparar el lanzamiento de uso pero después de tres afios de no
uso segun el Art. 165 de la Decisién 486 puede ser objeto de cancelacion por falta de uso
por cualquier tercero interesado. Las marcas colectivas deben ser renovadas cada 10 afios
para mantener su vigencia, sino caducan y ya no estarian protegidas.

Ventajas de las marcas colectivas y denominacion de origen

Cabe sefalar que si bien las Denominaciones de Origen y las marcas colectivas pre-
senten las diferencias antes mencionadas, poseen algunas ventajas similares®:

Agregan valor patrimonial a la produccién originaria que use una determinada de-
nominacién de origen o marca colectiva, e impiden que otros productores que no tengan
autorizacién de uso o que no estin en la zona de proteccion, la utilicen sin autorizacién;

Contribuyen a preservar las particularidades de las técnicas tradicionales que se
constituyen en patrimonio de cada regién o pais.

Estimulan y mejoran la calidad de los productos, porque los productores son mas
cuidadosos con preservar y mejorar las cualidades de sus productos;

Hay un control de los productos por parte del Consejo Regulador y de la Autoridad
Competente en las denominaciones de origen y por parte del titular en la marca colectiva.

i CFR FAO 2010 ibid
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Permiten ganar mercados para productos de la biodiversidad y al consumidor le po-
sibilitan una mayor confianza para decidir su compra, porque reconocen que hay calidad
especial.

Constituyen un sello de garantia que da una mayor facilidad al marketing, promueven
exportaciones, son un apoyo a la pequefia y la mediana empresa agricola o artesanal, po-
sibilitando un esfuerzo conjunto para mejorar el acceso al mercado nacional, al mercado
andino y en general al mercado mundial.

CONCLUSIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE PROPIEDAD INDUS-
TRIAL Y BIODIVERSIDAD

1. Conclusion sobre la biodiversidad y patentes

La legislacién analizada sobre Biodiversidad y Propiedad Intelectual se fundamenta
en los principios y criterios globales de biodiversidad y Propiedad Industrial, recoge las
reglas del comercio internacional de acuerdo con las normas de la OMC, contiene el enfoque
globalizado y los principios de los Acuerdos multilaterales, de los Acuerdos de las Partes,
Naciones Unidas y otros Tratados Bilaterales. Articula el marco normativo Internacional,
Regional (Decisiones de la CAN) con leyes nacionales que buscan un equilibrio entre los
intereses globales, internacionales, andinos, nacionales y de los particulares involucrados.

En cuanto a la base institucional publica el papel del estado estd claramente establecida
pues percibe las negociaciones y tratados multilaterales, bilaterales, como instrumentos
para mejorar las condiciones de acceso a los mercados y articular e implementar una le-
gislacién promotora, transparente con seguridad juridica para las operaciones de comercio
exterior, que generen un ambiente favorable para la inversién privada nacional y extran-
jera, busca apoyar el desarrollo de la Propiedad Industrial preservando y protegiendo la
biodiversidad nativa y su conservacion aplicando criterios de sostenibilidad ambiental
social y econémica en concordancia con los objetivos del CDB y la Estrategia Nacional
para implementar las acciones especificas derivadas de las lineas y objetivos estratégicos
especificos, de la estrategia nacional,

Lalegislaciéon de Biodiversidad toma en cuenta la legislacidn nacional sobre Propiedad
Intelectual y la normativa que establece el régimen de proteccién de los conocimientos
colectivos de los pueblos indigenas y bio pirateria acceso a recursos genéticos y régimen
de Propiedad Industrial con lo cual las personas naturales y juridicas que investigan e in-
novan y protegen sus inventos deben cumplir con las leyes que se refieren a los recursos
biolégicos, genéticos y conocimientos y practicas tradicionales de las comunidades nativas.

2. Conclusion de la vinculaciéon de la biodiversidad y la denominacién de origen

Existe vinculacion entre la propiedad intelectual y la biodiversidad cuando se busca
proteger con este sistema Sui Generis de D.O., productos biodiversos, productos del bio
comercio con una implementacion éptima constituye una herramienta para promover
tales productos, garantizar su origen y evitar apropiaciones de terceros en los mercados
internacionales.
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Con el sistema Sui Generis de proteccion de la denominacién de origen, se pue-
de promover el comercio biodiverso de productos bioldgicos vinculados al origen, los
bionegocios lo cual permite el uso sostenible de los productos nativos y organicos y la
permanencia de sistemas de practicas tradicionales y conocimientos de las comunidades
nativas. El uso sostenible de recursos bioldgicos a través del biocomercio evita la desapa-
ricién de los recursos y preserva la biodiversidad ambiental y del ecosistema. El elemento
colectivo vinculado a la produccidn originaria social permite preservar tanto al producto
nativo como las précticas ancestrales, significa que se establece una interrelacion entre el
territorio, producto y comunidades locales. Con el sistema de Denominacién de Origen se
puede realizar una integracion de todos estos elementos para obtener una contribucion real
de desarrollo regional y/o local sostenible en expansion a nivel nacional e Internacional.

Consideramos que la denominacién de origen propicia el desarrollo estratégico del
sector local (en la Costa, Sierra, o Selva) dado que el &mbito geogréfico le da una cualidad
especial a los productos y esto tiene un efecto en el proceso de decisioén del consumidor
que desea productos nativos, organicos o del terrufio.

Para la obtencién de una denominacién de origen debe realizarse un trabajo conjunto
del sector publico con el privado para que se apoyen en el cumplimiento de las condiciones
y se reconozca la denominacién de origen, luego se da la capacitacién de los productores
y el fortalecimiento de la gestién y comercializacién debe ser permanente a fin de garan-
tizar al consumidor un producto especial y de controlar la calidad de los productos con
denominacién de origen declarada, para acceder a mercados externos con una certificacion
de calidad y origen.

3. Conclusion de la biodiversidad y las marcas colectivas

Los casos expuestos, ilustran el uso de la marca colectiva y el valor econémico y
comercial que puede tener para agrupaciones pequefias, sin embargo en otros casos, en
los que a nivel asociativo carecen de 6rgano de gestion, o su asociatividad estd a nivel
muy incipiente, las marcas puede dejarse de usar, podrian tener riesgo de una cancelacién
por falta de uso, aunque no ha habido ningiin caso. El Estado con la colaboracién de
municipalidades, gremios empresariales, y entidades especializadas, debe fortalecer la
asociatividad privada para que los actores apliquen las normas vigentes, logren mantener
el uso y reconocimiento en el mercado, y que la marca colectiva adquiera valor econémico
y comercial y le proporcione esos valores a los productos que distingue.

De otro lado en algunos casos, la estructura asociativa de los titulares de las marcas
colectivas carecen de un 6rgano técnico que cumpla la labor de control de calidad de los
productos que distingue la marca colectiva, en estos casos, puede haber un apoyo de algin
organismo gubernamental, técnico privado, nacional o internacional o la universidad para
que proporcione la infraestructura técnica para el control de calidad.

Los productos biodiversos (recursos genéticos, biolégicos variedades de plantas,
frutos con caracteristicas especificas crianzas de animales y otros) han sido desarrollados
por agricultores, criadores, comunidades nativas y/o campesinas con técnicasy practicas
tradicionales y hasta ancestrales, (de cultivo o crianza) transmitidas oralmente de padres
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a hijos en las comunidades nativas, campesinas y agrupaciones locales, esto significa que
los productores de estos bienes estan ligados a un lugar, a la localidad nativa o al territorio de
la comunidad campesina, por lo que al conformar la marca colectiva se incluye el nombre del
lugar, del producto, de la agrupacion y/o algtin logo tal como se ha visto en los casos expuestos,
puede obtenerse un producto de calidad, un desarrollo sostenible del producto y preservan
el modo tradicional de su elaboracidn o producto conservando las cualidades tradicionales.

La marca colectiva no puede ser apropiable en exclusiva para un solo productor del
lugar, una tnica persona, sino para la comunidad o agrupacion de la localidad, y si cumple
los requisitos, la agrupacién como titular adquiere un derecho colectivo, sobre el signo que
distinguird a los productos producidos y comercializados, segtn el reglamento de uso,
elaborado en asamblea. La comunidad o asociacion, titular de la marca colectiva, controla
el uso e integra a los productores.

La marca colectiva depende de la capacidad de asociatividad de la comunidad o
agrupacion para coordinar estrategias de marketing y promocién y expansion del producto
con su marca colectiva.

El éxito de la marca colectiva dependera de la actividad de los integrantes en desa-
rrollar su fuerza distintiva y agregar valor al producto marcado, mejorar la calidad con
buenas practicas de cultivo y/o elaboracién, compartir estrategia colectiva de la marca del
producto, vinculados a su origen geogréfico y conocimiento de su produccién artesanal o
elaboracion, peculiaridades y reputacion.

Conclusion final

Como se puede apreciar en el texto el Gobierno de Pert ha tenido actuacién activa
en los foros internacionales en las discusiones que se propone establecer la vinculacién
entre las disposiciones del CDB y las del Acuerdo de los ADPIC. de la OMC y ha tenido
una actuacion ofensiva y defensiva al proponer una norma internacional en el marco de
la OMC en el tema de patentes que incluye un nuevo articulo 29 bis en los ADPIC que
establece la obligatoriedad para los paises Miembros de la OMC, de aplicar la exigencia de
la divulgacién del origen del recurso genético o conocimiento tradicional asociado, en las
solicitudes de patente bajo sanciones (administrativa penal u otras) ante el incumplimiento.

La Comisién de Biopirateria del Pert es considerada como el modelo mas avanzado
en este campo pues ha realizado diversas acciones como identificar recursos genéticos y
conocimientos tradicionales de los pueblos indigenas en patentes extranjeras, logrando
evitar actos de biopirateria con el rechazo, retiro, o abandono de las patentes.

El Pert ha dado reconocimiento a varias Denominaciones de Origen extranjeras al
haber suscrito el Arreglo de Lisboa y también se han reconocido las Denominaciones de
Origen dentro de los diversos TLC negociados y suscritos por el Perd. En estos convenios
se han reconocido las Denominaciones de Origen peruanas

Con relacién a la marca colectiva se requiere una colaboracién del sector piblico
y privado para fortalecer los érganos de gestion de las marcas colectivas. Se necesita la
concurrencia de todos los involucrados para lograr dar valor comercial y econémico a las
marcas colectivas reconocidas.
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