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La solicitud de revision de la patente sobre
el frijol amarillo ‘Enola’ *
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La patente y sus reclamos

En Abril de 1999, la Oficina de Patentes y Marcas Comercialas de los EE.-UU. (USPTO) olorgd
la patenta no. 5,884,079 al Sr Larry M, Proctor, duefio de la compadfia Pod-Ners L.L.C., como
invanior de una nuava varedad de frijol comin (Phaseolus wwganis L.). La aplicacidn habia sido
presentada &l 15 de noviembre de 1986, Este frijol, llamado ‘Encla’. tiene el grano de color
amarillo {azufrado) con un hilo da color amanillo (depositado en la codeccidn de referencia ATCC
bajo al no. 208548). El color se mantiena relativamente estable con el pasar del tiempo. El
invenio también incluye un método de producir una variedad por cruzaméento de un material
parental con olro maleral parental cuyo resullado es 1a variedad del invento,

En 1984, semillas de frijol comin de color amarillo fueron iertas en un de
semillas de frijol comprado en México y traldo a los Estados Unidos. En el mismo aho, las
semillas de frijel amarilio fugron seleccionadas del paquete oo semillas revueias, sembradas y
dejadas a aulo-polinizarse. Las semillas cosechadas de ¢sta siembra fugron sembradas en 1995
y dejadas para autofecundarse nuevamenie. Se repitio ¢ proceso en 1896, Los Ires ciclos de
cultives (1984, 1985, y 1996) fueron sembrados en el condado de Montrose, y la aplicacion a
patenin fus prasentada despuds da la cosecha da 1938),

La coleccion de frijoles Phaseolus mantenida por y en el CIAT

En 1996, @ Centro Internacional de Agricullura Tropical (CIAT) ha designado 28.393
materiales de frijol comdn (Fig. 1) a la Organizacién de las Naciones Unidas para la
Almentacidn y la Agricultura (FAD), Un total de 5,680 materiales provienen de México,
de los cusles 260 tienen semillas de color amarilla y tienen nombres comunes tales como
‘Canarie’, ‘Amarille’, 'Azufrade’. y ‘Garbancille’, |os cuales reflejan el color. Seis de los
materiales con semilla de color amarillo azufrado y circulo hilar amarillo, designados a la
FAQ, corresponden a la variedad ‘Encla’ tal coma descrita en la patente (Hidalgo et al.
1892),

Figura 1. Semillas del Irjol 'Enola’ y del malerial designade G22227.

Las preocupaciones del CIAT y las razones para la solicitud de
re-examen de la patente

La patente no. 5,894,078 restnnge el uso de materal designado con semilas amarillas para los
propdsilos doe agronomia y meperamienio @n los Estados Unidos do Amddica, cuando los
Acvordos FAQ-CGIAR prohiben de manara expresa of da de prop
intelectual sobre el material designado, inclusive para los materiales que fuaron distribuidos
antes de la designacion (Segunda Declaracion Conjunta de 1988). Ez mas, la patente no
salisface dos requisitos basicos: novedad y cardcter no obvio. A saber:

W El color amarillo de las semillas de la vanedad de frijol ‘Enola’ no es un invento. Esle color
ha existido an las Américas desde los iempos pra-Colombinos, como se ve en los trabajos
e Irish (1901), Bukasov (1930), Hemandez (1973), Kaplan (1980), Lépiz & Sandoval (1983),
Voysest {1983}, Gepts (1988). Hermnandez et al. (1991), Voysest & Dessert (18991), y Kaplan
& Lynch (1999). Estos trabajos no son mencionados en la patente. Es més, los granos de
frigol de color amaritlo ‘azufrado’ han sido llustradas en catdlogos de samillas tales como lo
de “Vegetables of Mew York” (Hedrick 1831) o lo de "Natlonal Gardening® (Dorschne 1582),
|Esle ultimo muesira que los frijoles amarilles azulfrados eran disponibles a los horticultores
americanos cuatro afios antes de la aplicacidn de ka patente!

Agradecimientos: estas actividades han sido posibles gracias al presupuesto ceniral del
CIAT, La ayuda de Camilo Oliveras del CIAT en la praparacidn de esta cartelera ha side
muy apreciada.

* Paster presentado en ¢l Aniversario 30 de la URG, CIAT, Palmira, Colombia,
18 de junio de 2008.

= La patente no describe wmﬁﬂmmnla el proceso da mmwmlunlo que condujo a la variedad
‘Encla’. Sin embarge, los en la [ indican que el
proceso de mejora lampoco es una novedad. Se trata de 1a snnmbrl de |a descendencia de una
sola semilla (single seed descent’), y nuevamente existe una ampla documentacidn previa, Se
puede leer el delalle en los rabajes de Fermond (1855), Buishand (1956}, Foullloux (1978),
Foullloux & Bannesot (1988), Singh (1991), y Beaver & Kelly {1994), Estes trabajos no estan
mancionados en la patente.

Bassett y sus co-autores (2002°) en ol Journal of the Amencan Sociefy of Horficulifural Sclence
han suministrado una evidencia reciente que no hay novedad ni sobre &l color amarillo ni sobre
&l procaso de fitomejoramiento. Paliotini y sus co-aulores (2004) usando I3 técnica de huella
dactilar por AFLPs han demostrado an Crop Science la casi identidad entra |a variedad ‘Encla’
y la variedad pre-axistente ‘Azufrade Pemsano BY' {la cual es una variedad mejorada por el sector
publico mexicano y liberada en México en 1988),

El 7 de marzo de 2000 & Director General ded CIAT escnbld una cana al Sr Proctor ndicando
que la varedad de frgol “Encla’ era muy cercana a varias vaniedades de frijol con semilas de
color amarillo azufrado on la ion en fideicomiso conservada por @l Centra, ¥
que el CIAT iba a continear a distibuir libremente estas vanedases dentro del marco del Acuerdo
FAQ-CGIAR. EI CIAT no abluve ningund respuesta 3 esta carta,

Evolucion del re-examen de la patente

El CIAT salicitd un re-examen de la patente ol 20 de diclembre de 2000 a traves de la oficina de
Dodds Associates, Washinglon, DC. E1 8 do febrero de 2001, la Oficina de Patentes y Marcas
Comerciales da los EE.-UU, indicd que re-axaminaria la patente y Sus reclamos 1 a 15. EI 11 da
julio da 2001, al duedio de la patente solicitd que los reclamas 1 a 15 feeran cancelados y afadid los
reclamos 16 a 58. El CIAT hizo las investigaciones pertinentes sobre estos nuevos reclamos. Sa
enconird que estos reclamos continuaban ignorando toda la documentacidn anterior mencionada
arriba, y da no [lenar los requisitos bésicos para poder ser duafio de una patente segdn la ley de los
Eslados Unidos de América.

En noviembre de 2001 Constanza Quintero de la Unidad de Investigacidn en Biolecnologia del CIAT
usd élites. para lar 21 var de frijol con granos con tegumenios v anillo hilar
amarilos. Se enconitrd que la vanedad 'Encla’ era gendicamente muy cercana a los malediales
designados por el CIAT G22227 y G14024. G22227 es una linea de mejoramiento del INIA de
Sinaloa y Sonora, nofocadente de México, y G14024, tambsén conocida como 'Pemana’, unda linea
oblenida por of CIAT desde Mixico, peto onginal dol Pend (a8 consullar: Valladold & Voysast 2008).
César Ocampo da la Unidad de Recursos Gendticos del CIAT maosind an 2007 que la variedad
‘Enola’ tiene una faseolina de lipo T', un marcador bioguimico muy comon entre las formas
silvesires de frijol y variedades tradicionales de los Andes centrales dal Pend, también enconirada
en 'Peruana’ y en & matarial G22227.

En marzo de 2007 el Examinador de Patents informa al duefio de la patenta que todos los reclamos
antiguos ¥ nuevos han sido rechazados (como fue hecho en aberil y diclembre de 2005). Desde la

evidencia experimental. Una vez que agotd todas las apelaciones posibles dentro de la USPTO
(apelaciones de res ¥ seis meses), el duefio de [a patents apeld al nivel siguiente, el Board of Patent
Appeals and Imerferences (BPAI), EI 29 de abnl de 2008, el BPAI confirmé la nubdad de 1odos los
reclamos.
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