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Prefacio

Este  libro   es el resultado de  la   investigación    sobre  el diagnóstico del  estado  actual  de  los
derechos  de propiedad   intelectual  en  Costa Rica,  en las  áreas de la biotecología  y  mejoramiento
genético de plantas, realizado por el siguiente equipo  de  investigadores: abogados Dr. Rafael
González Ballar- coordinador-, Lic. José Pablo Sánchez Hernández y Lic. Miguel Román Díaz, Mas-
ter Rafael Luis Herrera González  �administrador público� y el Ph.. D. William G. González Ugalde �
fitomejorador�.

Esta obra tiene una macrodivisión basada en diagnósticos: jurídico, registral, de la Universidad
de Costa Rica, empresarial, con las respectivas  conclusiones y recomendaciones generales. Pre-
senta, además, la respectiva bibliografía.

De las conclusiones, subrayamos la que indica que no existen  mecanismos  claramente  esta-
blecidos  de  vinculación  entre el sector  usuario (profesionales, empresas, cámaras gremiales,
centros de educación e  investigación, y otros),   la  Universidad  de Costa Rica, la Oficina Nacional
de Semillas, la Comisión  Nacional de  Gestión  de la  Biodiversidad  y el  Registro Público.

En  la  época   actual, bajo el signo   de los   avances  vertiginosos en ciencia  y tecnología, esta
obra es pionera y abre el conocimiento en este campo  científico

Se agradece a  la Fundación Costa Rica � Estados  Unidos de América para la Cooperación, CR-
USA, y a  la Universidad  de Costa Rica el  patrocinar  la realización de esta investigación; y, a esta
fundación por haber  proporcionado  la  financiación de este  libro.

Dr. Jorge Enrique Romero- Pérez
Director

Instituto de Investigaciones Jurídicas
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Presentación

La presente publicación es un informe ejecutivo que tiene las ideas y conclusiones más elabora-
das del diagnóstico general sobre los derechos de propiedad intelectual, con énfasis en los proble-
mas planteados en materia de Biotecnología y Fitomejoramiento. La comprobación real de una serie
de lagunas que necesitan ser analizadas en lo jurídico, institucional y empresarial era imperativo.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Fundación Costa Rica - Estados Unidos de América
(CR-USA) nos permitieron a un grupo de investigadores preocupados por el tema: William González
Ugalde, Rafael Herrera González, José Pablo Sánchez Hernández, Miguel Román Díaz y bajo la
dirección del suscrito, elaborar un diagnóstico en dicha materia.

Los alcances y límites que presentan las lagunas jurídicas, las institucionales (Registro Nacional
y la Universidad de Costa Rica) así como las consecuencias sobre el sector empresarial, necesita-
ban, primero ser verificadas, segundo ser contrastadas, para por último ofrecer conclusiones que
fueran la base de importantes recomendaciones finales.

Un taller de validación y comprobación con expertos nacionales en la materia, pertenecientes a
diversos sectores institucionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), empresariales y con-
sultores privados, nos permite ofrecer un primer aporte importante más depurado.

Dr. Rafael González Ballar
Coordinador
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Introducción

La globalización de la economía, de la tecnología y especialmente del comercio internacional,
aunado, a que a partir de 1994 con la aprobación de la Ronda de Uruguay y la creación de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), los diferentes países de la Comunidad Internacional,
incluyendo Costa Rica, se comprometieron en diversos aspectos, uno de ellos lo relativo al cumpli-
miento de una serie de aspectos relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI).  Así
como a lo establecido en el �Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio� (ADPIC), han obligado a que Costa Rica haya tenido que ajustar recientemente su legis-
lación en materia de DPI, para honrar los compromisos adquiridos.

Por otra parte, existen en el país un número considerable de empresas privadas y Unidades de
Investigación (UI), que en las últimas décadas han venido desarrollando una serie de actividades en
las áreas de biotecnología y mejora genética de plantas que resultan cada vez de mayor importancia
para el crecimiento y diversificación de la economía, especialmente del Sector Agropecuario.  Mu-
chas de estas empresas, se dedican mayormente a la importación y exportación de productos y
procesos, que son en algunos casos, fruto del trabajo en investigación y desarrollo que en parte
realizan en el país, y por otro lado, de los procesos de adaptación de desarrollos importados desde
sus casas matrices, o de los acuerdos que han establecido con otras empresas. Estos desarrollos,
por sus propias características y por estar enmarcados dentro de un área donde los mismos, en la
mayoría de los casos son intensivos en conocimiento, hacen que sean susceptibles de ser protegi-
dos por medio de algún tipo de Derecho de Propiedad Intelectual.

Por considerarse éste diagnóstico como la primera etapa de una serie de acciones a realizar en
el tema de los DPI a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), de la Facultad de Derecho,
de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como debido a restricciones de tiempo y recursos para
llevar a cabo el estudio en todos los campos en que los mismos son aplicados; el diagnóstico se
dirigió únicamente a aquellas empresas y Unidades de Investigación de Instituciones Públicas que
llevan a cabo actividades relacionadas con la mejora genética de plantas y del empleo de la
biotecnología para tal fin.  Por lo tanto, se excluyeron del estudio las empresas farmacéuticas; así
como aquellas empresas o Unidades que llevan a cabo actividades afines en animales y con
microorganismos.

Teniendo conocimiento de los alcances y límites que tienen los DPI en Costa Rica, se llevó a
cabo el presente diagnóstico preliminar con el objetivo de verificar en forma objetiva, la situación real
del  empleo de los mismos en el campo del mejoramiento genético de plantas a través de la
biotecnología y las técnicas de fitomejoramiento convencional.  Para ello, fueron tomados en cuenta
aspectos jurídicos y registrales, así como la situación de los DPI en la Universidad de Costa Rica y
en el sector empresarial, incluyendo dentro de éste último las Unidades de Investigación pertene-
cientes a Instituciones Públicas, que realizan actividades en estos campos.

El �Diagnóstico� se dividió en cuatro grandes actividades: 1) diagnóstico jurídico, 2) diagnóstico
registral, 3) diagnóstico de la situación de los DPI en la Universidad de Costa Rica, y 4) diagnóstico
empresarial. La división parte de cuatro áreas en las que creemos se impone un análisis preliminar
de la situación actual en materia de derechos de propiedad intelectual con base a encuestas, recopi-
laciones y análisis de información, legislación, etc. Estamos conscientes que el trabajo del diagnós-
tico empresarial, constituye la columna vertebral que permite a los otros tres diagnósticos comprobar
una serie de apreciaciones y de información sobre las limitaciones de los DPI  aún no diagnosticada
en forma más objetiva.
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Diagnóstico
Jurídico

El presente resumen del diagnóstico jurídico pretende brindar un panorama actual de los DPI en
el área del mejoramiento genético de plantas a través de la biotecnología y las técnicas de
fitomejoramiento convencional desde el punto de vista de la legislación común costarricense1, razón
por la cual se establece una clasificación de la propiedad intelectual, para posteriormente determinar
la legislación aplicable en Costa Rica y desarrollar en virtud de aquella cada uno de los institutos de
propiedad intelectual relacionados con el tema de la biotecnología y del mejoramiento genético de
plantas, exponiéndose al final las conclusiones preliminares que permitan resumir el estado actual
de la legislación costarricense en la materia objeto de este trabajo.

1.1. Clasificación de los Derechos de Propiedad Intelectual

La clasificación utilizada en este trabajo es aquella que divide los DPI en tres grandes grupos, a
saber:  Derechos de Autor y Derechos Conexos; Derechos de Propiedad Industrial (Patentes, Signos
Distintivos, Diseños y Modelos Industriales, Secretos Industriales, Denominaciones de Origen y
Obtenciones Vegetales)  y Derechos Sui Generis (Protección del Conocimiento Tradicional y Traza-
dos de Circuitos Electrónicos).

1.2. Jerarquía de las Normas en el Derecho Costarricense

Con anterioridad a la identificación de la normativa aplicable en Costa Rica es prudente introdu-
cir al lector en la jerarquía que tienen los diferentes instrumentos y legislación en materia de propie-
dad intelectual de conformidad  con nuestro ordenamiento jurídico. La jerarquía de las normas jurídi-
cas en Costa Rica es la siguiente:

1 No se analizarán a fondo los tratados internacionales por ser un diagnóstico sobre el estado
actual de la legislación costarricense y no un diagnóstico sobre el cumplimiento de las obligacio-
nes de los diferentes tratados internacionales.

Constitución
Política

Tratados Internacionales,
Convenios o Concordatos
(debidamente ratificados

por la Asamblea Legislativa)

Leyes

Reglamentos, Decretos, etc...
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En el sistema legal costarricense la Constitución Política es la norma de más jerarquía, se en-
cuentran posteriormente los tratados, convenios internacionales y concordatos debidamente ratifica-
dos por la Asamblea Legislativa. Con menor rango encontramos la legislación común y por último
encontramos los reglamentos y decretos ejecutivos (De conformidad con el artículo 7 de la Constitu-
ción Política).

1.3. Normativa en materia de propiedad intelectual aplicable en Costa Rica

Una vez determinada la jerarquía de la legislación costarricense es necesario determinar cual es
la normativa aplicable en Costa Rica. En virtud de lo anterior a continuación se expondrá una lista de
las principales normas sobre la materia:2

1.3.1.  Constitución Política

� Constitución Política (Artículo 46).

1.3.2.  Tratados Internacionales

� Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Costa Rica es miembro
desde el 31 de octubre de 1995 �Acta de Estocolmo�, no ha sido ratificado por Costa Rica;
sin embargo, se obliga por la referencia efectuada a la hora de ratificar el ADPIC mediante
ley número 7475 del 20 de diciembre de 1994).

� Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Costa Rica es
miembro desde el 10 de junio de 1978 �Acta de París� y fue ratificado mediante ley número
6083).

� Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial3  (Se
suscribió el 17 de septiembre de 1999 y fue ratificado mediante Decreto número 7982 del 14
de enero del 2000.

� Tratado de Cooperación en Materia de Patentes  �PCT�  (Costa Rica es miembro desde el
24 de enero de 1974 y fue ratificado mediante ley número 7836 del 22 de octubre de 1988).

� Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor  �WCT, 1996� (ratificado mediante ley número
7968 del 16 de diciembre de 1999).

� Tratado de la OMPI sobre la Interpretación y Ejecución de Fonogramas �wppt, 1996� (ratifi-
cado mediante ley número 7967 del 16 de diciembre de 1999).

� Arreglo de Lisboa para la Protección de Denominaciones de Origen (Ratificado mediante ley
número 7634 del 3 de octubre de 1996).

� Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio �ADPIC�
(Ratificado mediante ley número 7475 del 20de diciembre de 1994).

� Convenio sobre la Diversidad Biológica

2 Para que un tratado internacional sea de aplicación en Costa Rica debe ser ratificado por la
Asamblea Legislativa.

3 Este protocolo deja sin efecto el Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad
Industrial, el cual durante décadas reguló a las marcas, señales de propaganda y nombres co-
merciales en Centro América.4 La lista de reglamentos que se enumeraran a continuación son
de tipo ejecutivo y no autónomos razón por la cual no desarrollaran derechos más allá de los
establecidos en la ley.
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1.3.3.  Leyes

� Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número
8039 del 5 de octubre del 2000.

� Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y sus reformas, número 6683 del 24 de
septiembre de 1981.

� Ley de Marcas y otros signos distintivos, número 7978 del 22 de diciembre de 1999.
� Ley de Patentes de  Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y sus

reformas (6 de enero del 2000 - Ley N 7979)       número 6867 del 5 de abril de 1983.
� Ley de Información No Divulgada, número 7975 del 22 de diciembre de 1999.
� Ley de Biodiversidad, número 7788 del 30 de abril de 1998.
� Ley de Semillas, número 6289 del 4 de diciembre de 1978.

1.3.4.  Reglamentos4

� Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de
Utilidad, Decreto Ejecutivo número 15222 del 12 de diciembre de 1983.

� Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto Ejecutivo número
24611-J del 4 de septiembre de 1995.

1.4. Constitución Política

Las bases programáticas de la protección a la propiedad intelectual, ya sea derechos de autor,
propiedad industrial o derechos sui generis en Costa Rica se encuentran ubicadas en el artículo 47
de su Carta Magna, el cual reza de la siguiente forma:

�Artículo 47.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente
de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con
arreglo en la ley�.
�Artículo 121.-Inciso 18: Además de las otras atribuciones que le confiere esta cons-
titución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:... 18) Promover el
progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores
e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones�.

En el área de la biotecnología y el mejoramiento genético de plantas los derechos de propiedad
intelectual de mayor aplicación5 son las patentes, los derechos de obtentor vegetal y los secretos
industriales, al menos desde el punto de vista de protección, de ahí que sea en estos tópicos particu-
lares en los que centremos más la atención del diagnóstico. Sin embargo, se hará un breve diagnós-
tico de la legislación costarricense en marcas y otros signos distintivos, así como en derechos de
autor debido a su relación con la comercialización e investigación de productos o procedimientos
biotecnológicos o provenientes de un fitomejoramiento convencional. Adicionalmente se tratará el
tema de la protección del conocimiento tradicional. Hecha la anterior aclaración es que procedemos
a analizar cada uno de los institutos que componen la propiedad intelectual.6

4 La lista de reglamentos que se enumeran a continuación son de tipo ejecutivo y no autónomos
razón por la cual no desarrollan derechos más allá de los establecidos en la ley.

5 De diferenciación con otros procesos comerciales.
6 Que para este caso quedan limitados a derechos de autor, patentes, marcas y otros signos

distintivos, secretos industriales.
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1.5. Patentes en la legislación común costarricense

La protección de la propiedad industrial por medio de patentes se encuentra regulada de confor-
midad a la ley número 6867 y sus reformas, la cual se denomina �Ley de Patentes de Invención ,
Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad� y establece que en Costa Rica se considerará
una invención toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria y  que
cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en la  ley, pudiendo ser tanto un producto como
un procedimiento.

Invenciones objeto de patentabilidad:

De conformidad con el artículo 1 de la Ley en cuestión y por ficción legal no será considerado
invención:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de orde-
nador considerados aisladamente.

b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.
c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a

actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego. Y,
d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de

forma o uso, dimensiones o  materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que
no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas
sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

Materia excluida de patentabilidad

El mismo artículo 1 de la Ley de Patentes excluye de la patentabilidad:

a) Las obtenciones vegetales, las cuales deberán ser protegidas por ley especial.
b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o anima-

les.
c) Las plantas y los animales. Y,
d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

Con anterioridad a la reforma legislativa del 6 de enero del 2000 �Ley número 7979� se excluían
de patentabilidad la totalidad de los programas de computación y los procedimientos esencialmente
microbioló-gicos, así como los productos derivados de estos. Con la reforma, se varían los concep-
tos de variedades vegetales a obtenciones vegetales o bien se utilizan términos más genéricos tales
como plantas y animales.

Adicionalmente a la Ley de Patentes, el artículo 78 de la Ley de Biodiversidad � Ley número
7788  del 30 de abril de 1998, limita la materia patentable en los siguientes casos:

�ARTÍCULO 78.- Forma y límites de la protección.- El Estado otorgará la protección
indicada en el artículo anterior, entre otras formas, mediante patentes, secretos
comerciales, derechos del fitomejorador, derechos intelectuales comunitarios sui
géneris, derechos de autor, derechos de los agricultores. Se exceptúan:

1.- Las secuencias de ácido desoxirribonucleico per se.
2.- Las plantas y los animales.
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3.- Los microorganismos no modificados genéticamente.
4.- Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y

animales.
5.- Los procesos o ciclos naturales en sí mismos.
6.- Las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácti-

cas biológicas tradicionales o culturales en dominio público.
7.- Las invenciones que, al ser explotadas comercialmente en forma monopólica,

puedan afectar los procesos o productos agropecuarios considerados básicos
para la alimentación y la salud de los habitantes del país�.

Nótese que algunas de las exclusiones se repiten y otras vienen a agregar nuevos elementos
para determinar la materia patentable o bien determinar posteriormente causas que permitan anular
una patente ya otorgada.

De la disposición anterior, es necesario resaltar que no son patentables las secuencias de Ácido
Desoxirribonucleíco (ADN) per se �por sí mismo� de ahí que para que exista la posibilidad de obte-
ner una patente con material genético, pareciera que deba existir una modificación del ordenamiento
de las secuencias de ADN, proveniente de la mano del hombre, para producir unidades funcionales
de ADN, permitiendo así por ejemplo: patentes de �constructos� y probablemente aislamientos de
unidades funcionales de ADN, donde se ha llevado a cabo alguna modificación de las secuencias,
ordenándolas de una forma diferente de como ocurren en la naturaleza �aunque no tan claramente�
. Situación que se presenta igual con los microorganismos.

Adicionalmente y más preocupante es el caso del último supuesto de exclusión donde se indica
que se no otorgará protección por medio de derechos de propiedad intelectual a las invenciones que
al ser explotadas comercialmente en forma monopólica puedan afectar los procesos o productos
agropecuarios considerados básicos para la alimentación y salud de los habitantes del país. Las
patentes por definición de nuestro ordenamiento son explotadas monopólicamente debido a que se
sigue un sistema de explotación exclusiva y no un sistema de exclusión (Artículo 16 de la Ley de
Patentes), de ahí que podría ser posible que no se otorguen derechos de patente sobre procesos o
productos agrícolas tales como frijoles, arroz, maíz y otros considerados como básicos, o bien que
luego se pueda anular de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Patentes �bajo una interpreta-
ción del mismos�.  Posteriormente, se debe determinar si esta misma disposición afectaría las
obtenciones vegetales o bien va en contra de tratados internacionales, tal como el Acuerdo de Dere-
chos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC por sus siglas en español o
TRIPs por sus siglas en inglés).

La Ley de Biodiversidad para tratar de eliminar los posibles conflictos entre sus normas y las que
se encuentran en la legislación de propiedad intelectual especialmente en la legislación de patentes)
creo la siguiente disposición legal:

�ARTÍCULO 79.- Congruencia del sistema de propiedad intelectual:
Los derechos de propiedad intelectual en las formas indicadas por el primer párrafo
del artículo anterior, serán regulados por las legislaciones específicas de cada ins-
tituto. Sin embargo, las resoluciones que se tomen en materia de protección de la
propiedad intelectual relacionada con la biodiversidad, deberán ser congruentes
con los objetivos de esta ley, en aplicación del principio de integración�.

A pesar de la citada norma pareciera que no es prudente regular aspectos de propiedad intelec-
tual en legislaciones que tienen otra filosofía, por lo tanto lo mejor sería mantener únicamente las
regulaciones establecidas en las leyes de propiedad intelectual.
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Una vez determinada la materia patentable es necesario tomar en cuenta los requisitos de
patentabilidad que establece la Ley número 6867, específicamente en su artículo 2, los cuales son:

a) Novedad, la cual consiste en que no sea conocida previamente por el estado de la técnica,
exceptuando lo divulgado con año de anterioridad a la solicitud de patente en Costa Rica o a la
prioridad aplicable, siempre cuando dicha divulgación resulte directa o indirectamente de actos
realizados por el propio inventor o su causahabiente o   del incumplimiento de un contrato o acto
ilícito cometido contra alguno de ellos.7

b) Nivel Inventivo, condición que establece que la invención sometida al registro de la propiedad
industrial para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente no resulta
obvia, ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente. Y,

c) Aplicación Industrial, condición que será considerada como tal para una invención cuando su
objeto pueda ser producido o utilizado en la industria, entendida esta en su más amplio sentido,
que abarque entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y los servicios.

Determinado los factores de patentabilidad, el mismo artículo al que se hizo referencia anterior-
mente establece que serán invenciones patentables todos los productos o procedimientos que cum-
plan los requisitos de patentabilidad dispuestos en la ley, sin discriminación por lugar de la invención,
campo de tecnología o porque los productos sean importados o producidos en el país.

Una vez dada la guía anterior es importante destacar que la duración de protección  de una
patente es de 20 años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud de la
patente en su país de origen (según el artículo 17 de la Ley 6867 reformado mediante el artículo 2,
inciso d), de la Ley número 7979 del 6 de enero del 2000). Anteriormente a la citada reforma el plazo
de protección era de 12 años a partir de su otorgamiento, salvo aquellas relativas a medicamentos,
artículos y sustancias de aplicación terapéutica, las bebidas, productos alimenticios, abonos, fertili-
zantes, agroquímicos en general y sustancias o productos para el control, tratamiento o prevención
de malezas o plagas de animales o vegetales, las cuales tenían una protección de un año desde su
otorgamiento. La ampliación responde al acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 33 de ADPIC.

1.6. Secretos Industriales en la legislación común de Costa Rica

Los secretos industriales y/o comerciales en Costa Rica son regulados por la ley número 7975
del 22 de diciembre de 1999, denominada Ley de Información no Divulgada, la cual protege la infor-
mación no divulgada referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con carácter
confidencial, una persona física o jurídica para impedir que información legítimamente bajo su con-
trol sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de manera
contraria a los usos comerciales honestos8, siempre y cuando dicha información se ajuste a lo si-
guiente:

7 No se acepta la exclusión de marras la divulgación que efectuare una oficina de propiedad indus-
trial salvo que dicha publicación haya sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la
patente o la publicación se haya efectuado indebidamente.

8 De conformidad con la Ley se consideran como formas contrarias a los usos comerciales hones-
tos, entre otras, las prácticas de incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instiga-
ción a la infracción y la adquisición de información no divulgada por terceros que hayan sabido
que la adquisición implicaba tales prácticas o que, por negligencia grave, no lo hayan sabido.
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a) Sea secreta, en el sentido que no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión precisas de
sus componentes, generalmente conocida ni  fácilmente accesible para las personas introduci-
das en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo de información.

b) Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y pro-
porcionales para mantenerla secreta. Y,

c) Tenga un valor comercial por su carácter de  secreta.

La información no divulgada se refiere, en especial, a la naturaleza, las características o finalida-
des de los productos y los métodos o procesos de producción.

La información que se considere como no divulgada deberá constar en documentos, medios
electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares (artícu-
lo 2 de la Ley 7975).

Por su parte no se considerará secretos industriales y/o comérciales cuando la información:

a) Sea del dominio público.
b) Resulte evidente para un técnico versado en la materia con base en información disponible de

previo. Y,
c) Deba ser divulgada por disposición  legal u orden judicial (artículo 4).

Llama la atención que la constancia de la información no divulgada deba ser custodiada por el
Registro Público (Artículo 3), lo cual vendría a servir para efectos de valor probatorio, pero nunca
para constituir un derecho ya que el derecho que confiere la citada ley es un derecho limitado de
propiedad en cuanto a su posesión y usufructo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos
estipulados en el artículo 2 de la ley de referencia (Artículo 10), o sea es ilimitado en el tiempo, y
nunca dicho registro es  constitutivo del derecho.

1.7. Obtenciones Vegetales en la legislación común de Costa Rica

La materia de protección de los derechos de obtentor vegetal en Costa Rica, conocidos también
como derechos del fitomejorador, se encuentran regulados por la ley número 6289 del 4 de diciem-
bre de 1978, al establecerse en su artículo 8, inciso d), que dentro de las funciones de la Oficina
Nacional de Semillas se encuentra la de establecer las normas y controles para la producción de los
derechos del obtentor de nuevas variedades, así como llevar un registro de variedades protegidas
(Artículo 15, inciso c) y determinar los requisitos que se tienen que cumplir (artículo 10).

A pesar de la normativa citada anteriormente, es necesario que se lleve a cabo un reglamento
para establecer el procedimiento aplicable para la protección de nuevas variedades vegetales, situa-
ción con la que concuerda la Procuraduría General de la República, dictamen número 274, del 13 de
noviembre del 2000.

Como un punto de precisión a lo expuesto supra la legislación de marras adolece de vicios de
implementación que no pueden ser subsanados por un reglamento, tal y como lo es el plazo que
debe durar la protección, debido a que establecer el mismo es una limitación a la propiedad privada
y por ende es materia reservada a la ley (artículo 45 de la Constitución Política).
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Adicionalmente cabe indicar que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa un pro-
yecto de ley para la Protección de las Obtenciones Vegetales, o derechos del fitomejorador, así
como un proyecto de reglamento a la Ley de Oficina Nacional de Semillas sobre el particular, en el
despacho del Ministro de Agricultura.

1.8. Marcas y otros Signos Distintivos en la legislación común de Costa Rica

Las marcas y otros signos distintivos, de gran importancia para la comercialización de productos
o procedimientos biotecnológico o de mejoramiento genético de plantas, se encuentra regulado por
medio de la ley número 7978 del 22 de diciembre de 1999, la cual define en su artículo 2  los
conceptos de marca, nombre comercial, emblemas, señales de propaganda y otras signos distinti-
vos de la siguiente manera:

a) Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de
una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de
identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase
(la cual incluye los logotipos).

b) Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un
establecimiento comercial determinado.

c) Emblema: Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento.
 d) Signo distintivo: Cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial o un emblema.

Y,
e) Expresión o señal de publicidad comercial: Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de

palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico
y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado pro-
ducto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.

El registro de una marca si es constitutiva del derecho de protección (artículo 17) y valdrá única-
mente para la categoría en que se solicita su protección, la cual se otorga por periodos de 10 años,
contados desde la fecha de su concesión. Las marcas pueden ser    renovadas indefinidamente por
periodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente (artículo 20).

Adicionalmente cabe de destacar y de importancia para el presente diagnóstico que no son
admisibles las marcas que consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida en Cos-
ta Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la
protección de las variedades vegetales (Artículo 7, inciso p). Lo cual  claramente deja indefensos a
los titulares  o licenciatarios de una variedad que la quieran explotar como marca. Creemos que hay
que analizar mejor esta disposición para lograr cumplir tanto con los derechos de los obtentores
como de los comerciantes.

1.9. Protección al Conocimiento Tradicional

La protección por medio de DPI del conocimiento tradicional en Costa Rica se ha contemplado
en la Ley de Biodiversidad, número 7788 del 30 de abril de 1998, bajo la denominación de derechos
intelectuales comunitarios sui generis, los cuales incluyen  los conocimientos, las prácticas e innova-
ciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales, relacionadas con el empleo de los ele-
mentos de la biodiversidad y el conocimiento asociado.
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Los derechos de propiedad intelectual que se deriven del conocimiento tradicional se reconoce-
rán por la sola existencia de la práctica cultural o el conocimiento relacionado con los recursos
genéticos y bioquímicos; razón por la cual no se requiere declaración previa, reconocimiento expre-
so, ni registro oficial (artículo 82).

Actualmente en Costa Rica no se ha implementado ningún registro y no se ha establecido la
normativa bajo la cual se van a utilizar esos derechos comunitarios sui géneris; sin embargo, al
momento en que se llevó a cabo el presente diagnóstico, la CONAGEBIO se encontraba realizando
la normativa y la consulta nacional sobre la misma; así como las mesas indígena y campesina esta-
ban elaborando la normativa para el registro de dichos derechos.

1.10. Derechos de Autor en la legislación común de Costa Rica

Los derechos de autor en Costa Rica se encuentran regulados mediante la ley número 6683 del
24 de septiembre de 1981 y sus reformas,  y confieren al titular de una obra literaria o artística9

originales en su forma de expresión, pero no necesariamente en la idea (Artículo 1) derechos exclu-
sivos de utilización, tales como la reproducción, la traducción, la edición gráfica, la adaptación, la
comunicación al público, la distribución, entre otros (Artículo 16 sobre los derechos patrimoniales) y
exigir reconocimiento de la autoría, introducir mejoras o defender su honor entre otras (artículo 14
sobre los derechos morales).

Los derechos morales en la legislación costarricense son derechos personalísimos, inalienables,
irrenunciables y perpetuos, de ahí que solo se puedan ceder los derechos patrimoniales de autor
(artículo 13).

Para obtener la protección que brinda la Ley de Derechos de Autor lo es por el simple hecho de
su creación (artículo 101), de ahí que su registro sea declarativo y no constitutivo de ningún derecho,
sin embargo es de gran relevancia en aspectos probatorios.

Los derechos de autor son permanentes durante toda la vida de los autores. Después de su
fallecimiento, disfrutarán de ellos, por el término de setenta años, quienes los hayan adquirido legíti-
mamente.  Cuando la duración de la protección de una obra se calcule sobre una base distinta de la
vida de una persona física, esta duración será de: a) Setenta años, contados desde el final del año
civil de la primera  publicación o divulgación autorizada de la obra. b) A falta de tal publicación dentro
de un plazo de setenta años contados desde el final de año civil de la realización de la obra, la
duración de la protección será de setenta años, contados desde el final del año civil de cualquier otra
primera puesta de la obra a disposición del público, con el consentimiento del autor. Y, c) A falta de
una publicación autorizada y de cualquier otra puesta a disposición del público, con el consentimien-
to del autor dentro de un plazo de setenta años contados a partir de la realización de la obra, la
duración de la protección será de setenta años desde el final del año civil de la realización (artículo
58).

1.11. Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en la legislación común de Costa
Rica

En acatamiento de las disposiciones en materia de cumplimiento o aplicación de los derechos de
propiedad intelectual que contiene el ADPIC, la Asamblea Legislativa de Costa Rica promulgó la ley

9 Dentro de los cuales se incluyen los programas de cómputo.
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denominada Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número 8039
del 5 de octubre del 2000, los cuales tienen entre sus principales novedades o aspectos a resaltar los
siguientes:

a) Aplicación de medidas cautelares, las cuales se emanarán de una autoridad judicial competente,
del Registro de la Propiedad Industrial y el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos
(Artículo 3), a pesar de que las autoridades aduaneras pueden actuar de oficio en caso de
sospecha (Artículo 16).  Dentro de las medidas cautelares que se pueden ordenar se encuentran
las que a continuación se detallan: a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infrac-
ción; b) el embargo de las mercancías falsificadas o ilegales; c) la suspensión del despacho
aduanero de las mercancías, materiales o medios y d) la caución, por el presunto infractor, de
una fianza u otra garantía suficiente.

b) La Creación de un Tribunal Registral Administrativo, el cual conocerá en Sede Administrativa de
todas las apelaciones que se tengan en contra de la resoluciones dictadas por el Registro de la
Propiedad Industrial y el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Y,

c) Establecimiento de una gran gama de conductas tipificadas como delitos en contra de los titula-
res y-o derechohabientes de los distintos derechos de propiedad Intelectual, dentro de los que
podemos destacar en relación con la materia de estudio: la divulgación de secretos comerciales
o industriales, la obtención de información no divulgada por medios ilícitos, la violación de pro-
ductos patentados o protegidos, la invocación frente a terceros de derechos en calidad de titular,
la violación de derechos derivados de patentes o modelos de utilidad registrados en Costa Rica,
la reproducción ilícita de modelos o dibujos industriales y la venta, el almacenamiento, la distri-
bución, el depósito, la exportación o la importación de ejemplares fraudulentos.

1.12. Conclusiones del Diagnóstico Jurídico

� Nuestra legislación nacional se ha tenido que ir adaptando a lo dispuesto en los Tratados
Internacionales debidamente ratificados por Costa Rica. Sin embargo, dichas reformas fue-
ron parciales y no se ajustan en mucho a las invenciones biotecnológicas y por ende no se
tienen lineamientos claros del Registro de la Propiedad Industrial tal y como se verá en el
apartado del sistema registral, por ejemplo la diferencia entre invención y descubrimiento.

� No se permite en la legislación costarricense la protección por medio de patentes de plantas
y animales, de ahí que se deban buscar métodos alternativos para proteger sus componen-
tes o desarrollos biotecnológicos por si mismos (tal es el caso de los �constructos� o inven-
ciones de unidades funcionales de ADN), siempre y cuando no sean �descubrimientos�, pro-
cedimientos esencialmente biológicos, o secuencias de ADN per se. Las obtenciones vege-
tales se deberán regular por medio de ley especial. De ahí, que se deban de utilizar formas
ingeniosas de protección.

� No es prudente regular los aspectos de propiedad intelectual en normativa de biodiversidad
por las diferencias de filosofías que alimentan cada legislación y por ende los posibles con-
flictos que se puedan presentar. A pesar de que ciertos grupos defienden esta técnica debido
a que el tema de los DPI fue tratado en la Convención de Diversidad Biológica.

� No existe en las Ley de Patentes o su reglamento definiciones claras y precisas respeto a la
materia que se excluye de patentabilidad, lo cual producirá necesariamente que dichos tér-
minos sean aplicados de conformidad a lo que entiendan las autoridades del registro de la
propiedad industrial, con base a las recomendaciones de peritaje por expertos, lo cual a su
vez genera una gran inseguridad jurídica.
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� En el área de la biotecnología y fitomejoramiento en virtud de la ausencia de protección por
medio de patentes de algunas invenciones, será necesario en muchos casos recurrir a este
instituto, utilizando estrategias de protección de la confiden-cialidad de los desarrollos.

� La legislación costarricense especial no es suficiente en este momento para proteger efecti-
vamente los derechos de un obtentor vegetal, a pesar de su efectivo reconocimiento como
propiedad privada. Adicionalmente cabe indicar que no ha existido la voluntad política nece-
saria para aprobar una legislación de obtenciones vegetales que cumpla con las necesida-
des del país.

� En el área de los signos distintivos no existe ninguna dificultad legal para los desarrolladores
de plantas mejoradas por biotecnología o fitomejora-miento tradicional debido al buen desa-
rrollo de esta parte de la propiedad intelectual en el ámbito comercial.

� La protección del conocimiento tradicional tiene su dificultad en la implementación de un
registro y distribución pragmático y adecuado.

� La materia de derechos de autor no es uno de los tópicos de mayor relevancia para el sector
de la biotecnología y el mejoramiento genético de plantas, a pesar de la utilización de pode-
rosos y novedosos software. Por ser utilizados en su gran mayoría como medios y no como
fines mismos de la investigación.

Diagnóstico
Registral

2.1. Metodología empleada

2.1.1. Obligaciones Jurídicas: Se delimitaron las principales obligaciones jurídicas derivadas de
los tratados y convenios internacionales y la legislación nacional en materia Registral, en aras de
establecer claramente el alcance de las mismas.

2.1.2. Entrevistas: Se llevaron a cabo entrevistas con funcionarios claves de la CONAGEBIO, de
la Oficina Nacional de Semillas y del Registro Nacional que se encuentran directamente relaciona-
dos con los procesos de inscripción de los DPI bajo estudio, con el fin de priorizar los elementos a
analizar en este tema.

2.1.3. Análisis de casos: Se escogieron tres casos representativos para analizar los aportes
efectuados en las solicitudes, las resoluciones y demás documentos relevantes.

2.2. Debilidades del Sistema Nacional de Propiedad Intelectual y su Registro

Cumpliendo con el marco mínimo regulatorio impuesto a las naciones miembro de la OMC en el
Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y en ejer-
cicio de los derechos y obligaciones que establece la Constitución Política de Costa Rica de conferir
una completa protección a los inventos para incentivar el desarrollo económico y tecnológico, se
reforma en el año 2000 (Ley Nº 7979) la Ley de Patentes, Dibujos y Modelos de Utilidad de nuestro
país (Nº 6867, de abril 5, 1983).10

10 Para la protección de variedades vegetales se ha propuesto adoptar la ley marco del Acta de
1991 del Convenio UPOV para la protección de las obtenciones vegetales.  En este momento se
encuentra un Proyecto de Ley en estudio en la Asamblea Legislativa.
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Desde 1988 con la Ley de Biodiversidad (Nº 7788), y a partir de estas reformas, en Costa Rica
existe la posibilidad de patentar microorganismos genéticamente modificados11, así como procesos
que no sean esencialmente biológicos para la obtención de organismos vivos. Esta nueva aplicación
de los derechos de propiedad intelectual al área de la biotecnología puso de manifiesto las debilida-
des del sistema nacional de propiedad intelectual y registral. A pesar de los estudios y discusiones
académicas sobre el tema, aún persiste la incertidumbre con respecto a:

� Cuáles serán los criterios a seguir para la interpretación de los conceptos contenidos en las
leyes;

� Quiénes serán las personas idóneas para determinar su patentabilidad y verificar el cumpli-
miento de los requisitos de novedad, altura inventiva, y aplicación industrial;

� En algunos casos, cómo se cumplirá el requisito de la descripción si la figura del depósito no
fue prevista para los microorganismos, ni se ha propuesto la adhesión de nuestro país al
�Tratado de Budapest, sobre el Reconocimiento del Depósito de Microorganismos para el
Propósito de Procedimientos de Patentamiento�;

� Cuáles instrumentos se aplicarán para la protección efectiva de los derechos de patente;
� Cuáles serán los medios utilizados para cumplir con los criterios de bioseguridad; y
� Qué tipo de régimen de responsabilidad se aplica.

Aunque con las reformas a la Ley de Patentes se ha buscado adecuar el sistema de propiedad
intelectual costarricense a las exigencias del mercado globalizado, aún no se han definido con clari-
dad las estructuras jurídicas y administrativas para su funcionamiento eficaz y efectivo. Esta situa-
ción se ve claramente reflejada en la Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Industrial del
Registro Nacional de la Propiedad.

2.3. Diagnóstico del Sistema de Registro en Propiedad Intelectual relacionado con la
biotecnología y el mejoramiento genético de planta en el Registro de la Propiedad Indus-
trial de Costa Rica

Los diagnósticos realizados al Registro Nacional (ver Alvarado Valverde, tesis Maestría 2002)
son generalizables a la estructura general del Registro Nacional. Es por ello que la Oficina de Paten-
tes del Registro de Propiedad Industrial, en el que fue centrado el presente diagnóstico, padece de
las mismas causas y efectos estructurales y de gestión propios de todo el Registro Nacional. Veámos
en los siguientes gráficos (Figura 2.1) a qué nos referimos, para luego analizar aspectos más espe-
cíficos del Registro de Propiedad Industrial. Posteriormente, se presenta un breve análisis del siste-
ma de registro para los conocimientos tradicionales por parte de la CONAGEBIO; así como el análi-
sis del sistema empleado por la Oficina Nacional de Semillas (ONS) para el registro de las obtenciones
vegetales.

11 Podría decirse que los genes también se pueden patentar, pero, debemos recordar que todavía
no se han resuelto cuestiones sobre su legalidad y constitucionabilidad (si contravienen la moral
o el orden público).
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Figura 2-1. Causas y efectos estructurales y de gestión del Registro Nacional (Alvarado Valverde,
Tesis Maestría, 2002).
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Al estudiar el proceso de tramitación de una patente para una invención biotecnológica; así como
la inscripción de otros DPI, nos encontramos ante una serie de limitaciones, las cuales se citan a
continuación

� Limitaciones económicas y administrativas:

El poco apoyo administrativo al Registro de Propiedad Intelectual se debe fundamentalmen-
te al hecho de que los altos mandos no han logrado aprehender la complejidad e importancia
que los DPI revisten para el país. Aunado a ello, la discontinuidad en el ejercicio de la direc-
ción ha significado el constante cambio en la aplicación de criterios, estrategias y políticas.
De ahí que se hable no sólo de limitaciones económicas, sino también administrativas.

� Ausencia de criterios generales para la aplicación e interpretación de la normativa y princi-
pios aplicables a la materia:

Al consultar a funcionarios registrales, se percibe la falta de una política general registral en
cuanto a cómo se aplicará y se interpretará la normativa y los principios aplicables a la
materia (Ver cuadro 4-12 en Capítulo del Diagnóstico Empresarial). Al entrar a estudiar el
trámite de varias solicitudes de patente, se detecta la disparidad de criterios aplicados al
trámite para invenciones biotecnológicas y de mejora genética.

� Ausencia de especialistas calificados para examinar los aspectos sustantivos de las aplica-
ciones:

Puesto que se requiere de conocimientos especializados (e.j. en las áreas de mejora genética
y biotecnología) para determinar si se cumplen o no los requisitos básicos de novedad, altura
inventiva y aplicación industrial, y la Oficina de Patentes no cuenta con examinadores  espe-
cializados en los campos de mejora genética y biotecnología para tal fin, se debe recurrir a
centros colegiados y académicos para que sus científicos, técnicos, profesionales o exper-
tos emitan el peritaje requerido.12 ¿El resultado? El plazo de seis meses para rendir el infor-
me es rara vez cumplido y no hay controles que puedan aplicarse para asegurar el pronto y
buen cumplimiento del profesional. Ante estas limitaciones que sufre la Oficina de Patentes
al depender de entes externos para emitir criterios de fondo sobre las aplicaciones de paten-
te, se ha planteado la posibilidad de contar con al menos un funcionario especialista en
dichas áreas dentro del Registro para llevar a cabo esos peritajes. Se ha discutido también la
posibilidad de contar con un sistema de peritos independientes que estén adscritos al Regis-
tro de Propiedad Intelectual.

12 Si bien los funcionarios del Registro por mandato legal no pueden entrar a conocer del fondo de
la solicitud y deben recurrir a peritos, científicos, técnicos y expertos externos para emitir una
decisión respecto a criterios científico-técnicos, no queda claro en la práctica qué ha de conside-
rarse materia de fondo y qué de mero trámite o forma. Al entrar a examinar casos prácticos,
vemos que el examinador de la Oficina de Patentes es a quien corresponde darle trámite o
denegar una solicitud de tutela para una invención en materia de biotecnología.  El funcionario
del registro determina si la invención objeto de la solicitud entra o no dentro de los supuestos de
patentabilidad previstos en nuestro ordenamiento.  Esto nos lleva a preguntarnos si, para llegar
a tal conclusión, no debe consultarse a un experto desde el inicio. (En el Informe Final).
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� Ausencia de un programa de capacitación y actualización para los examinadores:

¿Qué tipo de preparación y capacitación han recibido para afrontar los nuevos retos que
plantean las reformas al sistema de patentes? Poca o ninguna. A criterio de los funcionarios
que allí laboran, el apoyo en materia de capacitación que han tenido lo ha sido a escala
internacional, y de manera limitada. Las oportunidades para participar en seminarios y con-
gresos internacionales sobre DPI han sido desaprovechadas, ya que quienes asisten a los
eventos son, en su mayoría, los altos jerarcas o funcionarios administrativos con poca o
ninguna experiencia en el tema.

Asimismo, no se ha podido contar con el apoyo administrativo para recibir capacitación en el
mismo país. Por un lado, el aparato administrativo del Registro no ha respetado los rubros
del presupuesto calculados para ser destinados a estos fines. Por otro, esta limitación ha
sido agravada por el hecho de que hasta la fecha no existen centros formales de capacita-
ción y formación en materia de DPI (no hay postgrados; aspectos sobre DPI no se imparten
como materia obligatoria dentro de cursos universitarios; los Tribunales no están familiariza-
dos con la materia).

� Insuficiencia del Registro para servir como centro de distribución de Información en DPI:

La falta de recursos financieros y administrativos redunda en que el Registro no pueda cum-
plir con su papel de creador y difusor de la información en DPI entre profesionales, particula-
res, cámaras de empresarios, instituciones y centros de educación.

� Falta de un sistema adecuado para el manejo eficiente de la información:

Los usuarios no cuentan con un sistema amigable y eficiente para evacuar sus consultas
sobre el procedimiento y los requisitos exigidos a través del mismo.

2.4. Diagnóstico del Sistema Registral para otros DPI relacionados con la biotecnología y la
mejora genética de plantas

2.4.1.  Sistema de Obtenciones Vegetales

La ausencia de legislación especializada ha llevado a que se aplique legislación general para
regular ciertas creaciones. Tal es el caso de las obtenciones vegetales y semillas transgénicas, cuyo
uso, registro, certificación, comercialización, importación y producción aún no están contemplados
de manera específica en la normativa aplicable vigente.13

Según criterio de la Procuraduría General de la República, se desprende de la Ley de Semillas y
su Reglamento, (Número 6289 del 4 de diciembre de 1978) que la Oficina Nacional de Semillas
(ONS) �... tiene claramente delimitados los alcances y potestades para hacer efectivo la protección
varietal y Derechos de obtentor de Nuevas Variedades Vegetales...�14 Para ello, la ONS cuenta con
un Registro de Variedades Protegidas donde se inscriben las variedades nuevas, desarrolladas o
descubiertas. El Registro únicamente abarca variedades de aquellos cultivos que cumplan con un
programa de producción de semillas a escala nacional, y aún no incluye variedades de hortalizas ni
frutales.

13 Ley Nº 6289, del 4 de diciembre de 1978 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 12907-A.
14 Según Dictamen Nº C-274-2001, del 13 de noviembre del 2001, publicado en el Boletín Informa-

tivo Nº 12 del 24 de diciembre del 2001.
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El Registro de Variedades Protegidas claramente ha demostrado ser un instrumento deficiente
para lograr la inscripción y protección de semillas transgénicas y obtenciones vegetales. Es por ello
que los funcionarios de la ONS, conscientes de la necesidad de adecuar el marco regulatorio actual
a las necesidades de un sector tecnológico en constante expansión, ha buscado soluciones norma-
tivas a las deficiencias actuales del sistema. Hasta el momento, se cuenta con tres proyectos inde-
pendientes, pero interrelacionados entre sí, que reconocen la competencia de la ONS como ente
regulador en los temas de uso, comercialización, registro, certificación y exportación de obtenciones
vegetales:

� En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del ADPIC, inciso 3), subinciso b), el cual
dispone la obligación de sus miembros de brindar algún medio de protección a las varieda-
des de plantas, se presentó ante nuestra Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley para la
Protección de Obtenciones Vegetales. El proyecto establece un marco regulador para la
organización, competencias y normas generales de funcionamiento de la ONS como entidad
encargada de velar por la protección de los derechos sobre obtenciones vegetales, así como
los procedimientos para registrar variedades vegetales. Así, dentro de la estructura de la
ONS, se crea la Oficina para la Protección de las Obtenciones Vegetales, la cual debe contar
con un Registro de Solicitudes y un Registro de Derechos (art.26 y 29 del proyecto del regla-
mento).

� Como solución a corto plazo para el procedimiento y requisitos de registro de variedades
nuevas, desarrolladas, o descubiertas, la ONS está estudiando la posibilidad de crear un
Reglamento para el Sistema de Registro de Variedades vía Decreto del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería. Dicho Reglamento entraría en vigencia a los tres meses de publicación
con el fin de permitir la difusión y el intercambio de opiniones con los distintos sectores
interesados. Este Reglamento vía Decreto presenta el inconveniente de ser fácilmente im-
pugnable y derogado, aunque aún no se ha descartado su publicación.

� Con el fin de actualizar el contenido de la actual Ley de Semillas, la ONS ha elaborado un
texto sustitutivo que se presentó recientemente a la Asamblea Legislativa a través del Minis-
tro de Agricultura y Ganadería. Este Proyecto se encuentra actualmente en la Secretaría del
Directorio de la Asamblea Legislativa y se está a la espera de que le sea asignada una
Comisión Legislativa para su estudio.

2.4.2. Registro para la protección de los conocimientos tradicionales

Por medio de la Ley de Biodiversidad(7788, abril 30, 1998) se estableció la CONAGEBIO (Comi-
sión Nacional de Gestión de la Biodiversidad), como una comisión gubernamental adscrita al Minis-
terio de Ambiente y Energía, encargada del registro del conocimiento tradicional, así como de los
permisos relacionados con el acceso a recursos genéticos de las plantas.15

Como se mencionó en el Diagnóstico Jurídico, al momento no existe ninguna implementación de
un Registro para el conocimiento tradicional en Costa Rica, ni tampoco se han establecido las nor-
mas para el uso de los derechos comunitarios sui géneris. Por lo tanto, debido a la falta de regulacio-
nes y de registro en conocimiento tradicional no se presenta ningún análisis adicional.

15 Mediante acción de inconstitucionalidad se encuentra cuestionada la creación de la CONAGEBIO
(art.14 Ley de Biodiversidad) así como las funciones otorgadas a la Oficina Técnica (art. 17.1)
por considerarse un exceso del legislador el hacer descansar bajo el esquema de órganos
desconcentrados verdaderas personas jurídicas con competencias de rango constitucional pro-
pias del Poder Ejecutivo.  Dicha acción fue planteada hace tres años y aún no ha sido resuelta.
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Anexo N 1:
Tramitación de solicitud de una patente

i

i

CALIFICACIóN DE FORMA (Defectos de
forma): PREVENCIóN

Se le otorga plazo para contestar a la parte
solicitante y si luego de revisada la solici-
tud se encuentran otros defectos, se vuel-
ve a emitir prevención para que la parte sub-
sane los defectos señalados.

PUBLICACIóN DE EDICTO (Tres veces en
el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un
diario de circulación nacional)

La aplicación es remitida a la Universidad
de Costa Rica u otra universidad pública
para realización del peritaje. El perito asig-
nado por la universidad tiene el plazo de
seis meses desde que se deposita el pago
para emitir un dictamen de fondo. (A veces
se remite a colegios federados profesiona-
les como el Colegio de Ingenieros y Arqui-
tectos, Colegio de Farmacéuticos, etc.) El
peritaje corre a cuenta del interesado.

DENEGACIóN/APROBACIóN DE SOLICI-
TUD:
Antes de denegarla, se le da traslado al so-
licitante sobre el dictamen.

RESOLUCIóN FORMAL DEL REGISTRO
(Recurrible ante el Tribunal Contencioso
Administrativo y el Tribunal Registral Admi-
nistrativo)

SOLICITUD
Prevención

OPOSICIóN:
Se da traslado al

solicitante
de un mes.

i

i

i

i
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Diagnóstico
de la Universidad

de Costa Rica

.3.1.Metodología

Para realizar el citado diagnóstico se utilizó el método de análisis deductivo.

3.1.1. Investigación Bibliográfica Sistemática

El estado del conocimiento en relación con el tema de los DPI en la UCR, se logró obtener por
medio de la investigación bibliográfica sistemática. Además, esta técnica permitió ubicar los concep-
tos teóricos para poder realizar el diagnóstico de los DPI en la UCR.

3.1.2. Recopilación Documental

Por medio de la técnica de recopilación documental se obtuvo y analizó planes de estudios en el
nivel de grado y postgrado, listados de proyectos de investigación inscritos, informes, expedientes y
otros documentos relacionados con los DPI en la UCR.

3.1.3. Entrevista

Debido a que la encuesta que se realizó contempló a las instituciones públicas y dentro de éstas
a la UCR, se procedió a realizar un sondeo telefónico con algunos investigadores que desarrollan
proyectos en Unidades, Centros o Institutos de Investigación relacionados con las áreas de la
Biotecnología y Mejoramiento Genético. El propósito del sondeo telefónico fue realizar un control
cruzado de la información que se obtuvo de la encuesta realizada. El resultado de la aplicación de
esta técnica fue que, en la gran mayoría de los casos, se corroboró los resultados obtenidos en la
encuesta.

Se eligió la Universidad de Costa Rica (UCR) debido a que es la entidad donde se realiza la
mayor cantidad de investigación en el país. Su organización en Centros, Institutos de Investigación y
Estaciones Experimentales presupone la generación de una buena cantidad de conocimiento, que
debería ser objeto de protección por medio de las diferentes modalidades de DPI; lo anterior aplica
para las áreas de Biotecnología y Mejoramiento Genético, dado que son ramas del conocimiento que
han tenido un desarrollo importante en la UCR.

3.2. Los Derechos de Propiedad Intelectual en la UCR

La UCR a lo largo de su historia ha estado marcada por etapas claramente definidas. El tema de
los DPI a lo largo del desarrollo de la actividad universitaria desde 1940, no ha estado presente en
forma relevante dentro de esta Universidad; sin embargo, a partir de la década de 1990 y con el
advenimiento de la vinculación remunerada con el sector externo de la UCR, el tema de los DPI
empezó a mostrar un mayor protagonismo dentro de la actividad universitaria.
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3.2.1.  Los DPI en la Segunda Mitad del Siglo XX

La corta historia de la UCR muestra desde su nacimiento dos puntos de inflexión claramente
identificados. Uno corresponde a la reforma universitaria de 1957, donde las humanidades pasaron
a tener un papel protagónico y se procuró una Universidad más integrada en todas sus instancias; el
otro está relacionado con el III Congreso Universitario y la puesta en marcha de una serie de acuer-
dos, que entre otros, determinó la actual estructura universitaria de investigación.

En ambos casos, las prioridades existentes dentro de la Universidad no estaban vinculadas con
los DPI, razón por la cual su aparición está relacionada con lo que podría ser un nuevo punto de
inflexión en el desarrollo de la actividad universitaria, a saber: la vinculación remunerada con el
sector externo de la UCR.

3.2.1.1.  La Primacía de la Actividad Docente

 La UCR desde su creación y hasta inicios de 1957, otorgó a la Docencia un lugar primordial en
la actividad universitaria. La investigación y la extensión universitaria, no fueron una prioridad en los
inicios de la Universidad; �(�) fue característico del período 1940-1957 el retraso relativo de la inves-
tigación y extensión frente a la primacía docente, al igual que ocurría en la generalidad de las univer-
sidades latinoamericanas.�16

La reforma de 1957 marcó los derroteros de la Universidad hasta inicios de la década de los
años setenta. La transformación impulsada por los Rectores Rodrigo Facio Brenes y Carlos Monge
Alfaro, puso el énfasis en lograr una articulación entre las diferentes instancias universitarias y en
incorporar la enseñanza de las humanidades, para lograr profesionales con una cultura integral.

No obstante el panorama precario de aquellos años, en la década de los sesenta nacieron dife-
rentes espacios universitarios de investigación. Aunque no está claro si ese desarrollo se debió a la
reforma universitaria de 1957, lo cierto es que la UCR experimentó una evolución en relación con la
creación de Institutos, Centros de investigación y Estaciones Experimentales.

�La creación de diversos institutos de investigación, los inicios de los estudios de
postgrado, el apoyo de programas de cooperación técnica, el fortalecimiento de la
Biblioteca Universitaria, que al final de los sesentas era una de las mejores del país,
permitió a lo largo de esta época ir generando una �infraestructura� de investigación
desconocida en el país, pese a los problemas de financiamiento y la falta de expe-
riencia en la organización institucional de la investigación�17

A pesar de que la incipiente actividad de investigación permitió que se comenzará a producir
nuevos estudios en los Institutos, Centros de Investigación y Estaciones Experimentales, no se ad-
vierte que el tema de los DPI hubiese adquirido relevancia dentro de la UCR.

16 Carlos Araya Pochet, La Universidad de Costa Rica: Rasgos de su Evolución Histórica 1940-
1972. Historia de la Educación Superior en Costa Rica. Centro de investigaciones Históricas.
Oficina de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1991. p.130.

17 Carlos Araya Pochet, La Universidad de Costa Rica: Rasgos de su Evolución Histórica 1940-
1972. Historia de la Educación Superior en Costa Rica. Centro de investigaciones Históricas.
Oficina de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1991. p.187.
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3.2.1.2.  Impulso de la Estructura de Investigación

En el primer lustro de la década del setenta se llevó a cabo el III Congreso Universitario, el cual
marcó un punto de quiebra en el desarrollo institucional de la UCR. La investigación encontró en
aquel Congreso, la concreción de una estructura organizativa que iba a permitir desarrollar la activi-
dad de investigación; el nacimiento de la Vicerrectoría de Investigación como órgano orientador de la
investigación universitaria, procuró articular los esfuerzos institucionales en ese campo.

El advenimiento de la estructura universitaria de investigación, tampoco muestra que el tema de
los DPI adquiriera una relevancia distinta a la tenida en los años que le antecedieron. Al igual que
antes de la década del setenta, no se encuentra evidencia de acciones encaminadas a tratar el tema
como un medio para proteger el nuevo conocimiento que se fue generando.

3.2.1.3.  La Vinculación Remunerada como Catalizador de los DPI

El segundo lustro de la década del ochenta presentaba una UCR con una estructura de investi-
gación bastante consolidada y con la capacidad para vincularse con un sector externo que deman-
daba los servicios técnicos y de investigación de la UCR. Además la situación fiscal costarricense
afectó a las Universidades Públicas, ya que se restringió el presupuesto otorgado por el gobierno a la
UCR; ello contribuyó a que a lo interno de la Universidad, se impulsara la vinculación remunerada
con el sector externo y como forma de conseguir recursos financieros independientes del presupues-
to estatal.

Es en ese contexto que los DPI comienzan adquirir relevancia dentro de la UCR. La posibilidad
real que el conocimiento producido en las Unidades, Estaciones experimentales, Institutos y Centros
de Investigación pudiera ser objeto de remuneración por parte del sector externo, determinó que la
Universidad y sus funcionarios comenzaran a preocuparse por los DPI; la propiedad de ese conoci-
miento era necesario definirla para poder negociar y obtener la respectiva remuneración económica
de las personas físicas o jurídicas interesadas.

La transferencia remunerada de bienes y servicios junto con la obtención de ingresos adiciona-
les por prestación de servicios y aplicaciones tecnológicas, fue un catalizador del tema de los DPI. La
necesidad de promover, negociar y contratar la transferencia remunerada de servicios o bienes pro-
ducto de la actividad de investigación, determinó que la Vicerrectoría de Investigación, por medio de
la Unidad de Transferencia de Tecnología (UTT), comenzará a preocuparse por esa temática.

3.2.2.  La situación general de los DPI en la actualidad

El inicio del siglo XXI encuentra a la UCR con una serie de debilidades evidenciadas durante la
década del  noventa y con el reto de enfrentar los nuevos problemas, que el campo de los DPI le
demandan hacia futuro.

3.2.2.1. Cultura Institucional Indiferente a los DPI

A lo largo de la vida institucional de la UCR, se han venido desarrollando condiciones que no
propician una cultura a favor de los DPI. Dicha situación afecta no sólo la protección de los derechos
de la Universidad, sino también los derechos relacionados con otras personas físicas o jurídicas.

En esa perspectiva, existe una cultura que no impulsa la protección de los DPI de la Universidad.
El académico universitario, normalmente, prefiere elaborar una publicación que le permita obtener
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los puntos necesarios para ascender en el Régimen Académico de la Universidad; el registrar una
patente de invención, o una nueva variedad o línea de mejora a nombre de la Universidad o si fuese
del caso a su nombre, no están dentro de su rango de prioridades inmediatas.

Esto es así debido a que el Reglamento de Régimen Académico Docente, no establece ningún
incentivo para aquellos docentes que logren registrar una patente, una variedad o línea de mejora, o
cualquier otro derecho relacionado con la Propiedad Intelectual. Tampoco se ofrece puntos para
ascenso en Régimen Académico por la inscripción en el Registro de Derechos de Autor, de una obra
a nombre de la Universidad, o que le genere a ésta algún tipo de beneficio económico.

Esta normativa que propicia una cultura de la publicación, tampoco incentiva que los investiga-
dores y las instancias Universitarias inscriban los Derechos de Autor de esas publicaciones. En
efecto, la mayoría de las publicaciones que son sometidas al escrutinio de la Comisión de Evalua-
ción Académica, no son registradas posteriormente como Derechos de Autor ante el Registro Públi-
co.

3.2.2.2. Falta de Normas Jurídicas en Relación con los DPI

La UCR no cuenta con una normativa jurídica que permita la protección de los DPI de la institu-
ción. Las distintas normas reglamentarias que pautan las relaciones entre los órganos y miembros
de la comunidad universitaria, son omisos en lo atinente a la propiedad del conocimiento que se
genera en los diferentes espacios universitarios.

En ese sentido, ante la carencia de normas claras, ha sido necesario determinar si el conoci-
miento objeto de propiedad intelectual se ha producido en el contexto de una relación laboral con la
Universidad, en razón de un servicio contratado con el alma mater, o por un contrato firmado entre un
profesional y la Universidad.

Así como no existen normas jurídicas que establezcan en forma diáfana lo relacionado con la
propiedad del conocimiento generado a lo interno de la UCR, tampoco las encontramos en lo atinen-
te con la distribución de las utilidades que se generen, a partir de la explotación del derecho que se
tenga sobre una Patente, de una nueva variedad o línea de mejora, de un programa informático, o
una publicación debidamente inscrita en el Registro respectivo.

3.2.2.3. La Falta de Capacitación en el Tema de los DPI a los Funcionarios Vinculados con
su Desarrollo

En la UCR los encargados de los aspectos legales, los funcionarios administrativos y los docen-
tes que realizan actividades de investigación y desarrollo, carecen de una buena capacitación en el
campo de los DPI.

Aunque existen diferentes instancias universitarias que han tratado de ir solventando esta falen-
cia, esto no es fácil debido a la especificidad que el tema tiene y a la inestabilidad laboral que han
padecido las personas que se han capacitado en esta materia.
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3.2.2.4. Ausencia en los Planes de Estudios de Cursos que Analicen los DPI

Por ser un asunto fundamentalmente jurídico, resulta pertinente que la Facultad de Derecho de
la UCR tuviera en sus planes de estudio materias que analicen los DPI. En ese sentido se logró
determinar que en el plan de estudios que imparte la Facultad de Derecho para obtener el grado
académico de Bachiller y Licenciado en Derecho, no existen cursos específicos atinentes a este
tema y la única referencia que se hace corresponde a la cátedra de Derecho Comercial, donde se
incluye el tema de los signos distintivos y especialmente lo relacionado con las marcas.

No obstante en el nivel de la Maestría Profesional en Derecho Notarial y Registral que imparte el
Programa de Posgrado en Derecho, encontramos dos cursos relacionados con los DPI.

Lo anterior implica que el profesional que obtiene su grado de Licenciado en Derecho, no cuenta
con el conocimiento adecuado para enfrentar las diferentes ramas involucradas con los DPI. Es
necesario capacitar a las personas que se vayan hacer cargo de esta materia, dado que incluso, los
profesionales que tienen oportunidad de cursar la Maestría Profesional en Derecho Notarial y Registral,
no logran conocer en su totalidad y a profundidad la diversidad de temas relacionados con los DPI.

3.3. Los derechos de propiedad intelectual en el área de biotecnologia y mejoramiento genético

La situación que presenta los DPI en el contexto general de la UCR, no dista mucho de lo que
acontece en las áreas de Biotecnología y Mejoramiento Genético. Las carencias que han sido seña-
ladas antes, repercuten en estas dos importantes áreas de conocimiento; cuyo desarrollo ha sido
paulatino y de una importancia creciente en las últimas dos décadas.

3.3.1. Biotecnología y mejoramiento genético dentro de la actividad universitaria

Al igual que los DPI han estado prácticamente ausentes de los Planes de Estudio en el campo
jurídico, las unidades académicas relacionadas con la áreas de la Biotecnología y Mejoramiento
Genético, tampoco presentan alguna referencia en torno a este tema.

3.3.1.1. Unidades Académicas

La Biotecnología es una rama del conocimiento que es impartida como un énfasis en el plan de
estudios de la carrera de Licenciatura en Biología. El estudiante de Biología debe cursar una serie de
materias comunes y después del octavo ciclo, puede optar por cualquiera de los énfasis que ofrece
la Escuela de Biología.

Por su parte el Mejoramiento Genético es un tema que es desarrollado en el nivel de grado en la
Facultad de Agronomía. En el plan de estudios en Ingeniería Agronómica con énfasis en Fitotecnia,
los estudiantes que opten por esta carrera tienen posibilidad de matricular sólo dos cursos relaciona-
dos con el Mejoramiento Genético: 1) Curso de Fitomejoramiento y 2) Laboratorio de
Fitomejoramiento.18

18 Facultad de Agronomía. Plan de Estudios de Bachillerato en Ingeniería Agronómica con Énfasis
en Fitotecnia. Universidad de Costa Rica, Facultad de Agronomía.
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No existe en los planes de estudios de ambas carreras, ninguna materia que tenga relación con
los DPI.

En el nivel de Postgrado, en la Maestría en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales, existe un
énfasis en el área de Biotecnología.

Por su parte el Programa de Postgrado en Biología, ofrece un plan de estudios más flexible para
los estudiantes que deseen hacer un énfasis en Biotecnología. En otras palabras, no existe un plan
de estudios donde el estudiante matrícula una serie de materias previamente definidas; corresponde
al profesor Consejero y al estudiante definir los cursos que debe matricular para lograr su formación
en el área de Biotecnología.

Al igual que en el grado, el tema de los DPI no se encuentra en términos formales en los planes
de estudio de los programas de postgrado. Lo anterior no implica, que en casos muy calificados,
puedan existir profesores que le otorguen al tema un espacio dentro de sus clases; sin embargo, en
los programas de los diferentes cursos, no se evidencia como tema de análisis los DPI.

En lo que toca al área de Mejoramiento Genético, en el nivel de postgrado no encontramos
ningún programa que se ocupe de este tópico. En consecuencia resulta ocioso indicar, que tampoco
la propiedad intelectual en relación con el Mejoramiento Genético tiene cabida en este nivel de los
estudios universitarios.

3.3.1.2. Centros e Institutos de Investigación y Estaciones Experimentales

La Biotecnología y el Mejoramiento Genético de plantas y animales son áreas que han sido
estudiadas en los Centros e Institutos de Investigación y Estaciones Experimentales de la UCR. Es
en estos espacios universitarios y por medio de los trabajos de personas vinculadas con este tipo de
investigaciones, que la comunidad universitaria y nacional ha advertido la trascendencia de estos
temas.

De acuerdo con los datos recopilados en la Vicerrectoría de Investigación de la UCR y con los
investigadores, el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA), el Centro de Investigación en Biolo-
gía Celular y Molecular (CIBCM), el Instituto Clodomiro Picado (ICP), el Centro de Investigación en
Productos Naturales (CIPRONA), el Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible (CIEDES), el
Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA), la Estación Experimental Agrícola Fabio
Baudrit Moreno (EEFBM), la Facultad de Microbiología, el Jardín Botánico Lankester y las Escuelas
de Química, Fitotecnia y Biología son instancias que desarrollan actividades de investigación en el
área de Biotecnología.

En lo que a Mejoramiento Genético de plantas se refiere, es la Estación Experimental Fabio
Baudrit (EEFBM), el Centro de Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS), el CIBCM, el CIA y
la Estación Experimental de Santa Cruz, quienes desarrollan actividades de investigación en este
campo.

3.3.2.  La Protección de los DPI en las áreas de Biotecnología y Mejoramiento Genético

Las áreas de Biotecnología y Mejoramiento Genético son ramas del conocimiento humano que
han sido objeto de la protección por medio de los DPI. �Actualmente, las invenciones con plantas,
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microorganismos y animales, así como algunas técnicas especiales para el mejoramiento de éstos,
pueden ser protegidas por diferentes títulos de propiedad intelectual�.19 No obstante, la protección
de los DPI en estas áreas del conocimiento, requiere que las personas vinculadas a estas activida-
des estén informadas en que casos pueden promover y concretar un derecho de propiedad intelec-
tual.

3.3.2.1. Patentes

En Costa Rica y específicamente en la UCR, se conoce de los avances técnicos que se han
dado en las áreas de Biotecnología y Mejoramiento Genético; las personas vinculadas con estas
áreas, procuran estar al día y permanentemente informados de cómo se desarrolla el conocimiento
en estos campos. Sin embargo, no ocurre lo mismo en lo atinente a los DPI y eso repercute en la
protección del nuevo conocimiento que se desarrolla a lo interno de la UCR. Dicho de otro modo,
aunque se genere un nuevo conocimiento en Biotecnología y Mejoramiento Genético que pueda ser
objeto de patente, en la mayoría de los casos, no se tiene claro los procedimientos a seguir, ni la
concientización para utilizar la Patente como instrumento para proteger la generación de nuevo co-
nocimiento.

En ese sentido, independientemente de que la normativa jurídica costarricense permita o no
patentar los desarrollos que se operen en las áreas de Biotecnología y Mejoramiento Genético;
resulta esclarecedor de lo que acontece en este campo en la UCR, el hecho que en el Registro
Público de Costa Rica sólo exista inscrita una patente de la UCR y no precisamente en estas áreas
del conocimiento.20

3.3.2.2. Derechos de Autor

La importancia de los Derechos de Autor como rama de los DPI y en relación con la Biotecnología
y el Mejoramiento Genético, radica en que algunas de las innovaciones de la informática aplicada a
estas áreas del conocimiento pueden ser objeto de protección; ya que ha sido el mecanismo elegido
para proteger desarrollos tecnológicos en materia de paquetes informáticos (software), situación que
también se presenta en el Registro Público de Costa Rica.

En el caso de la UCR no se tiene referencia respecto al desarrollo específico de un programa de
cómputo aplicado a la Biotecnología o el Mejoramiento Genético. Algunas instancias han adecuado
algunos programas, pero no se ha valorado la posibilidad de registrarlos; ello significa que potencial-
mente en algún momento puede darse un desarrollo de este tipo, para lo cual sus creadores y la
Universidad misma deberían estar claros en la necesidad de su inscripción como prueba en el Regis-
tro de Derechos de Autor.

3.3.2.3. Secreto Industrial y/o Comercial

El secreto puede ser preferible a la patente sobre todo cuando la invención biotecnológica es
muy compleja y no puede ser copiada fácilmente por otros. Es típico el uso del secreto para proteger
innovaciones de proceso. También, el secreto industrial es ventajoso cuando la protección por paten-
tes no es viable debido a limitaciones en la legislación.

19 Rosario Castañon Ibarra y otros. Políticas Públicas en Biotecnología: Propiedad Intelectual. Aso-
ciación Americana de Soya. Distrito Federal, México. Sf.

20 Ver supra nota sobre patente denominada: �Procedimiento para el Análisis de Aflatoxinas por
Cromatografía Directa�.
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En la UCR la confidencialidad de las informaciones relacionadas con las áreas de Biotecnología
y Mejoramiento Genético es sumamente precaria. No existen lineamientos concretos de las instan-
cias superiores sobre los procedimientos o directrices a seguir, en lo atinente a la protección de la
información que obra en los archivos tanto físicos como electrónicos de la instancias relacionadas
con esas dos áreas de conocimiento.

Además, no es de uso generalizado en las áreas de Biotecnología y Mejoramiento Genético el
uso de acuerdos de confidencialidad. Salvo excepciones muy concretas y que se deben al interés de
personas específicas, el manejo de la información se hace sin    tomar previsiones en este sentido;
razón por la cual, en no pocos casos, la información es obtenida sin ningún costo por personas o
entes que la usan para su propio provecho y sin beneficio alguno para la Universidad.

3.3.2.4. Derechos de Obtentor

En Costa Rica la legislación no se ha desarrollado adecuadamente en relación con los derechos
de obtentor vegetal o derechos del fitomejorador, situación que de alguna manera determina la falta
de aplicación práctica de este derecho. Sin embargo, las personas que trabajan en las áreas de
Biotecnología y Mejoramiento Genético de plantas deberían conocer en detalle los derechos de
obtentor, dada la importancia que han adquirido en otros países del mundo.

En la UCR las personas que trabajan en las áreas de Biotecnología y Mejoramiento Genético de
plantas tienen referencia de los derechos de obtentor; no obstante el conocimiento que presentan no
es profundo en la mayoría de los casos, situación que hace evidente la necesidad de capacitación en
este campo.

3.3.3. Cumplimiento de algunas normas relacionadas con los DPI en las áreas de
Biotecnología y Mejoramiento Genético

La protección de los DPI también implica que se respete el derecho que otra persona física o
jurídica tiene sobre el desarrollo de conocimientos debidamente protegidos. En esa perspectiva,
conviene indagar cuál es el respeto que existe en la UCR en las áreas de Biotecnología y Mejora-
miento Genético, en relación con los DPI.

3.3.3.1. Obtención de Licencias

El desarrollo de nuevos conocimientos en las áreas de Biotecnología y Mejoramiento Genético,
en muchas ocasiones echa mano de tecnologías que ya han sido objeto de apropiación y que pue-
den ser utilizadas para generar conocimientos o invenciones más avanzadas que supere la tecnolo-
gía ya protegida. Para tales efectos es necesario contar con el recurso económico para poder hacer
uso de tecnologías ya protegidas y no infringir el derecho de propiedad intelectual de la persona
física o jurídica que ostenta el respectivo derecho.

En la UCR el uso de licencias en las áreas de Biotecnología o Mejoramiento Genético en la
mayoría de los casos tiene un origen gratuito (tecnologías de uso libre) o en razón de la suscripción
de un convenio. Las limitaciones de tipo económico han restringido la posibilidad de comprar licen-
cias y por ello las instancias relacionadas con estos campos, han tratado de utilizar los mecanismos
indicados anteriormente para no transgredir los DPI.
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3.3.3.2. Acceso a Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales

Los DPI en las áreas de Biotecnología y Mejoramiento Genético deben tomar mucho en cuenta
el proceso de acceso a los recursos genéticos.

Los proyectos de investigación y desarrollo en los campos de Biotecnología y Mejoramiento
Genético deben tomar en consideración los procesos de acceso a los recursos y conocimiento tradi-
cional. Es necesario considerarlo porque tiene que haber un cumplimiento de ciertas normas y de
posibles derechos que ya puedan tener los recursos genéticos y el conocimiento tradicional que
vaya a ser utilizado.

La resolución número R.2939-99 de la Gaceta Universitaria 13-99 del 31 de mayo de 1999 apro-
bó el �Reglamento sobre Acceso a la biodiversidad en actividades de docencia, acción social y de
investigación sin fines de lucro de la Universidad de Costa Rica�. De acuerdo con esta resolución
debe establecerse una Comisión Institucional de Biodiversidad la cual estará a cargo de establecer
las normas de acceso a los recursos genéticos por parte de los investigadores de la UCR.

Los aspectos relacionados al conocimiento tradicional o los recursos genéticos, aunque no son
desconocidos para algunas unidades, es uno más de los aspectos que deben ser resueltos en rela-
ción con los DPI y que requieren de la capacitación de los investigadores que lo utilizan.

Por un lado es necesario tenerlo presente, porque se debe respetar ciertas normas e incluso
posibles derechos que puedan existir sobre los recursos genéticos que se van a utilizar; por otra
parte, también se toma en cuenta cuando se quiere establecer algún derecho de propiedad intelec-
tual, dado que la nueva invención o el nuevo conocimiento tiene que haber respetado los derechos y
las normas de acceso de los recursos genéticos utilizados.

En la UCR el problema del acceso a los recursos genéticos se presenta como otro reto que debe
ser asumido por las instancias que se desarrollan en las áreas de Biotecnología y Mejoramiento
Genético de plantas.

3.3.4 Conclusiones sobre el Diagnóstico del estado actual de los dpi en las área de la
biotecnología y mejoramiento genético de plantas en la ucr

� Los Derechos de Propiedad Intelectual no han sido un tema prioritario dentro de la UCR. Fue
a partir de que se comenzó a desarrollar la vinculación remunerada con el sector externo a la
Universidad, que el tema adquirió alguna relevancia en función de la necesidad de determi-
nar la propiedad del conocimiento que iba ser negociado con los entes externos.

� Los esfuerzos que la UCR ha hecho en lo atinente a los Derechos de Propiedad Intelectual,
son insuficientes para obtener una protección adecuada del conocimiento nuevo que se
genera en la Universidad. Desde inicios de la última década del siglo XX en que se comenzó
a tratar el tema de la Propiedad Intelectual y hasta la fecha, la UCR en esta materia ha
avanzado muy poco.

� Existe a lo interno de la UCR una cultura institucional a favor de publicar los avances y los
resultados de investigaciones que generan nuevo conocimiento, debido a que con ello es
posible el ascenso en el Régimen Académico de la Universidad; esta cultura es propiciada y
reforzada por el Reglamento de Régimen Académico Docente, el cual no dispone en su
normativa de ningún puntaje para aquellos académicos que desarrollen e inscriban un Dere-
cho de Propiedad Intelectual a nombre de la UCR.
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� La UCR carece de reglamentos internos y disposiciones administrativas que normen lo ati-
nente a la Propiedad Intelectual. Existe un vacío legal que repercute en el principio de segu-
ridad jurídica, debido a que las diferentes personas relacionadas con la generación de nuevo
conocimiento, no tienen reglas claras que determinen a quién corresponde la propiedad
intelectual de esos desarrollos; tampoco existen disposiciones administrativas que orienten
a las diferentes instancias relacionadas con la generación de conocimiento nuevo, con el
propósito que puedan definir previamente o con posterioridad lo relacionado con los Dere-
chos de Propiedad Intelectual.

� Los Centros e Institutos de Investigación y Estaciones Experimentales que desarrollan acti-
vidades relacionadas con las áreas de Biotecnología y Mejoramiento Genético de plantas,
son instancias donde el tema de los Derechos de Propiedad Intelectual es relevante cuando
existe la posibilidad de una vinculación con el sector externo de la Universidad. En la mayo-
ría de los

Diagnóstico
Empresarial

4.1. Objetivos del Diagnóstico Empresarial

El presente diagnóstico empresarial tuvo como objetivo el analizar la situación de los DPI mayor-
mente utilizados en Costa Rica por las principales empresas privadas y Unidades o Centros de
Investigación (UI) pertenecientes a Instituciones Públicas, que llevan a cabo actividades en los cam-
pos de la biotecnología y la mejora genética de plantas.

Para ello, se presentan una serie de apartados que se inician con una caracterización de las
empresas privadas y UI que fueron objeto de estudio, para luego analizar aspectos relacionados con
el conocimiento y la aplicación que han hecho las mismas de los diferentes DPI que fueron sujeto de
estudio en este diagnóstico: patentes; obtenciones vegetales; información no divulgada; derechos
de autor; signos distintivos y marcas; y conocimientos tradicionales. De igual forma se consideran
otros aspectos importantes sobre capacitación, formas de obtener información, papel que debe cum-
plir el Registro de la Propiedad Intelectual y algunas medidas, que a criterio de los entrevistados,
deberían implementarse para mejorar todo lo relacionado con esta materia.

4.2. Metodología Empleada

4.2.1.  Marco Lista, obtención de la muestra y confección de la encuesta

El marco lista se obtuvo a partir de la �Lista de Empresas del Sector Semillerista�, Mayo del 2001,
proporcionada por la Oficina Nacional de Semillas. El  mismo constó de 122 empresas privadas y 20
Unidades de Investigación de Instituciones Públicas, dedicadas a la biotecnología, mejoramiento
genético, así como a la producción y comercialización de plantas. El marco lista no corresponde a
una recopilación exhaustiva de empresas y UI, por lo que no se puede tomar como la población total
de empresas y UI en Costa Rica que se dedican a las actividades anteriormente mencionadas.
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Del marco lista se obtuvo una muestra, para lo cual se seleccionaron tres subgrupos, acorde a
las actividades que son más afines las empresas (Figura 4-1). Las UI se colocaron separadamente
en otro subgrupo. No todas las empresas de la muestra inicial respondieron la encuesta, por lo que
se tuvo que recurrir a un muestreo no probabilístico. La muestra final empleada, estuvo conformada
por i) cinco Unidades de Investigación y 23 empresas privadas de los subgrupos ii) Biotecnología,
nueve empresas; iii) Mejora Genética, siete empresas; iv) Producción y Comercialización, siete em-
presas (Cuadro 4.1).

El documento de medición o encuesta se confeccionó con base en la identificación preliminar a
partir del marco lista, de las principales características de la población empresarial y UI, así como a
los objetivos perseguidos en el diagnóstico empresarial. Se tomó también en consideración los obje-
tivos de los otros tres componentes del diagnóstico global (jurídico, registral y educación superior en
la UCR) y se contó con los aportes de todos los integrantes del Proyecto. La encuesta constó de dos
secciones donde se distribuyeron 74 preguntas en total. Las encuestas se realizaron a través de
entrevistas personales con los funcionarios indicados por las empresas y UI, como las personas
conocedoras del tema.

Figura 4-1. Diferentes subgrupos de la �Lista de Empresas del Sector Semillerista� y número de
empresas muestreadas por subgrupo.
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4.3. Resultados

Seguidamente se presentan únicamente los resultados más relevantes obtenidos de algunas de
las preguntas de la encuesta del Diagnóstico Empresarial. Para información más detallada consultar
el INFORME FINAL del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se presenta la totalidad de los
aspectos comprendidos en las diferentes secciones y preguntas del diagnóstico.

4.3.1. Caracterización de las empresas y Unidades de Investigación

Con respecto al campo de acción a que se dedican las empresas privadas entrevistadas, el 57%
de ellas reportaron que realizan actividades de investigación y desarrollo (I+D); principalmente en las
áreas de mejora genética convencional (4 empresas), selección de líneas de mejora (6 empresas) y
técnicas biotecnológicas en micropro-pagación, embriogénesis, microbiología aplicada, limpieza de
virus, metabolitos secundarios y transformación genética (10 empresas). Asimismo, el 87% indica-
ron que realizan actividades de producción y comercialización, lo que ratifica, que algunas empresas
llevan a cabo actividades en más de un área (Figura 4-2).

Cuadro 4-1
Empresas privadas y Unidades de Investigación que

conformaron la muestra empleada en los análisis
del Diagnóstico Empresarial del estado actual

de los DPI en Costa Rica, en las áreas de la
Biotecnología y Mejoramiento Genético de plantas

Nombre de la Empresa

Biotecnología

AGRIBIOTECNOLOGÍA de Costa
Rica S.A.
CORBANA S.A.
CRISTAL VITRO S.A.
INBio
INNOVAPLANT DE COSTA RICA
S.A.
MICROPLANTAS
ORQUÍDEAS DEL BOSQUE
TAISUCO C.R.
TWYFORD INTERNATIONAL INC.

Mejora Genética

Dirección de Investigaciónes y Ex-
tensión de la Caña de Azúcar
(DIECA)
EUROSEMILLAS
FLORANOVA S.A.
INARROZ (Instituto de Investiga-
ción de Arroz S.A.)
ORQUÍDEAS COSTARRICENSES
S.A.
SEMILLAS DEL TRÓPICO S.A.
FRUVER S.A.

Nombre de la Empresa

Producción y Comercialización

AGRÍCOLA AGRIAL S.A.
BALL COSTA RICA / ALMÁCIGOS
LINDA VISTA
Distribuidora Comercial AGROTICO
Procesadora de Semillas del Con-
tinente / Semillas Selectas
SEMILLAS DE ARROZ S.A.
SEMILLAS TEMPATE CM S.A.
VIVEROS SAN RAFAEL S.A.

Unidades de Investigación

Laboratorio de Investigaciones  y
Desarrollo en Tecnología Química
(LIDETEQ), UNA
Laboratorio de Biotecnología de
Plantas Tropicales, ITCR
Biotecnología de Plantas. Centro de
Investigaciones
Agrícolas (CIA), UCR.
Centro para Investigaciones de Gra-
nos y Semillas (CIGRAS), UCR
Estación Experimental Fabio
Baudrit M.
(EEFBM), Facultad de Agronomía,
UCR.



-42-Instituto de Investigaciones Jurídicas - Facultad de Derecho - Universidad de Costa Rica

Al consultar a las trece empresas (57%) que manifestaron dedicarse a I+D, cuánto destinan con
respecto de sus ventas a la inversión en I+D, se observó que la mayoría de ellas no invierten un
porcentaje considerable; así, ocho (62%) manifestaron que invierten máximo un 25% de sus ventas;
una (8%) del 26 al 50% y solamente dos de ellas (15%) del 76 al 100%. Las dos empresas restantes
(15%), indicaron que cuenta con un presupuesto independiente para I+D (Figura 4-2).

Como era de esperar, las cinco Unidades de Investigación (100%) reportaron que realizan I+D,
principalmente en mejora genética convencional, selección de líneas y técnicas biotecnologías en
micropropagación, embriogénesis, caracterización genética, mejora genética asistida por marcado-
res moleculares, microbiología aplicada, limpieza de virus, metabolitos secundarios y transformación
genética. A su vez, el 60% ellas manifestaron que participan en alguna medida, en actividades de
producción y comercialización. Por su propia naturaleza, se pudo observar, que estos centros invier-
ten un porcentaje significativo de sus recursos a las labores de I+D. Solo una Unidad no respondió a
la pregunta.

Figura 4-2. Campo de acción a que se dedican las empresas privadas y Unidades de Investigación
entrevistadas y porcentaje de las ventas destinado a investigación y desarrollo (I+D).



-43-Instituto de Investigaciones Jurídicas - Facultad de Derecho - Universidad de Costa Rica

Es importante destacar que de las empresas privadas entrevistadas, el 57% de ellas indicaron
ser nacionales; el 4% correspondió a una organización no gubernamental (ONG) nacional; el 13%
estar asociadas con una transnacional; el 17% ser subsidiarias de una transnacional y el 9% ser
transnacionales o internacionales. El 100% de las Unidades de Investigación son nacionales (Figura
4-3).

Figura 4-3. Caracterización de las empresas privadas entrevistadas con relación al tipo de inversión
nacional/internacional.

4.3.2.  Familiaridad con los DPI analizados

Un aspecto considerado relevante en el diagnóstico empresarial, fue determinar cuanto estaban
familiarizadas o habían escuchado las empresas y UI, sobre los diferentes DPI que fueron evacua-
dos en el estudio.

Se pudo observar que las empresas del subgrupo Mejora Genética fueron las que indicaron
estar más familiarizadas con el tema de patentes y las del subgrupo de Biotecnología las menos
familiarizadas. A su vez, las UI mostraron estar en general más familiarizadas que las empresas con
el tema de patentes y de otros DPI (Cuadro 4-2). Ello podría deberse a que las UI han tenido que
recurrir en un mayor grado (20%) que las empresas (9%) a asesoría legal; a que sus funcionarios
han recibido mayor capacitación en el tema (40% vs. 13%); a que luego de una capacitación se han
implementado nuevas medidas tendientes a mejorar el uso de los DPI; a que reciben más informa-
ción externa sobre DPI (60% vs. 40%), la cual es proporcionada en un mayor grado (80%) a sus
empleados, que en el caso del empresas privadas (17%). Una situación similar se observó para las
empresas del subgrupo de Mejora Genética vs. las de Biotecnología, donde las mismas razones
parecieran ser válidas.

Una tendencia similar a la de patentes fue observada en el caso de, los derechos de autor,
marcas y signos distintivos, lo mismo que con obtenciones vegetales (OV). Sin embargo, en el caso
de las OV, aunque solo un 39% indicaron estar bien familiarizadas con el tema (Cuadro 4-2), algunas
empresas reportan haber tenido experiencias muy importantes en la protección de este DPI en USA,
Europa, Australia y otros países.
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Pese a su importancia para las empresas, se reportó poca familiaridad con respecto a la informa-
ción no divulgada. Fue sobre los temas de Conocimientos Tradicionales donde se detectó una menor
familiaridad o exposición a la temática (Cuadro 4-2).

4.3.3. Patentes

4.3.3.1. Patentamiento de plantas:

 La legislación costarricense en materia de patentes (�Ley de Patentes de Invención, Dibujos y
Modelos Industriales y Modelos de Utilidad�, número 6867 y sus reformas), excluye de la patentabilidad
entre otros, las obtenciones vegetales; las plantas y los animales; así como los procedimientos esen-
cialmente biológicos para la producción de plantas y animales. Por lo tanto, se consideró importante
conocer si pese a ello se lleva a cabo el desarrollo de materiales vegetales en el país, como se
protegen los mismos y las principales consecuencias que ha acarreado a las empresas y UI el no
contar con mecanismos apropiados de protección.

Cuadro 4-2
Grado de familiaridad o exposición a la temática en

diferentes DPI relacionados con actividades de mejora genética de plantas y el uso de la
biotecnología para

 tal fin, indicado por empresas
privadas y Unidades de Investigación

Tipo de DPI Privadas % Unid. Invest. %

Patentes
  Mucho 12 52 3 60
  Poco 9 39 2 40
  Nada 2 9 0 0

Obtenciones Vegetales
  Mucho 9 39 2 40
  Poco 9 39 3 60
  Nada 5 22 0 0

Información No Divulgada
  Mucho 5 22 2 40
  Poco 12 52 3 60
  Nada 6 26 0 0

Derechos de Autor
  Mucho 12 52 0 100
  Poco 7 31 0 0
  Nada 4 17 5 0

Marcas y Signos Distintivos
  Mucho 10 43 3 60
  Poco 11 48 1 20
  Nada 2 9 1 20

Conocimientos Tradicionales
  Mucho 3 13 1 20
  Poco 5 22 1 20
  Nada 15 65 3 60

Fuente: Encuesta realizada a 23 empresas privadas y 5 Unidades de Investigación; Octubre 2001.
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Un alto porcentaje de las empresas (74%; Figura  4-4), al igual que de las Unidades de Investiga-
ción (60%), manifestaron haber desarrollado o comercializado variedades o líneas de mejora en
Costa Rica. A su vez, tres de las empresas (13%) indicaron haber realizado trabajos de desarrollo, o
haber comercializado materiales con genes especiales de ocurrencia natural y dos de ellas (9%)
reportaron haber trabajado con variedades o líneas transgénicas. Adicionalmente, una de las empre-
sas del subgrupo de biotecnología mencionó el haber desarrollado híbridos interespecíficos.

Diez (59%) de las 17 empresas que han desarrollado materiales, indicaron haber empleado para
ello variedades y/o líneas patentadas en otros países y propiedad otras compañías (Figura 4-5).
Adicionalmente una de las empresas del subgrupo de Mejora Genética, manifestó haber empleado
materiales transgénicos y otra de dicho subgrupo el haber utilizado �constructos� en los desarrollos.
Dentro de dicho subgrupo, una empresa reportó el uso de genes de ocurrencia natural obtenidos por
mutagénesis y otra el empleo de germoplasma de Centros Internacionales. Solo una (33 %) de las
tres UI que reportaron haber desarrollado materiales, indicó el haber empleado materiales patentados
y pertenecientes a otras empresas. Los materiales patentados propiedad de otras empresas, han
sido obtenidos a través de diferentes medios, siendo los principales el empleo de acuerdos de trans-
ferencia de materiales (50%) y los contratos de licencia de uso o comercialización (40%).

Figura 4-4. Reporte de desarrollo o comercialización de materiales en Costa Rica (Si), por empre-
sas de los subgrupos de Biotecnología, Mejora Genética y Producción y Comercialización,
acorde a encuesta realizada en Octubre del 2001.
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De las 17 empresas que reportaron haber desarrollado o comercializado materiales en C.R.,
siete de ellas (41%), tres del subgrupo de Biotecnología, tres del de Mejora Genética y una del de
Producción y Comercialización, han patentado los materiales en otros países, principalmente en
USA y Europa. Además, dentro del subgrupo de Biotecnología, una de las compañías reportó el
haber patentado los materiales en Taiwán y otra en Asia. Ninguna de la UI manifestó el haber patentado
materiales en otros países.

Los principales problemas señalados para desarrollar o comercializar variedades o líneas de
mejora a partir de materiales patentados por otras empresas (Cuadro 4-3); al igual que las razones
para no patentar los materiales desarrollados por las compañías costarricenses en otros países
(Cuadro 4-4), se indican seguidamente. Asimismo, a falta de mecanismos apropiados de protección
en Costa Rica, las empresas privadas indicaron el tener que llevar a cabo, algunas o varias de las
prácticas que se indican en el Cuadro 4-5, con el propósito de proteger dentro del país los materiales
desarrollados o comercializados.

Se observó que es lamentable, que pese a que las empresas privadas (74%), como las UI (60%)
encuestadas han desarrollado o comercializado variedades o líneas de mejora (Figura 4.4); a que en
algunos casos las empresas para el desarrollado de sus materiales han utilizando genes con carac-
terísticas sobresalientes tanto de ocurrencia natural, como modificados genéticamente; que para

Figura 4-5. Utilización de materiales patentados y propiedad de otras compañías (si), por las 16
empresas costarricenses que reportaron haber desarrollado nuevas variedades o líneas de
mejora, acorde a encuesta realizada en Octubre del 2001.
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ello se ha tenido que recurrir a obtener por diferentes medios materiales patentados por otras empre-
sas; y a que muchas de las variedades o líneas desarrolladas se han patentado en varios países;
que sin embargo, estos materiales desarrollados, no puedan ser patentados o protegidos adecuada-
mente por otros medios en Costa Rica.

Una de las principales consecuencia observadas por la falta de protección por patentes en Costa
Rica, fue que la totalidad (67%) de las UI y el 47% de las empresas privadas que reportaron haber
desarrollado o comercializado materiales en el país, manifestaron que la falta protección, ha limitado
el crecimiento de las mismas, siendo las principales consecuencias las reportadas en el Cuadro 4-6.

Cuadro 4-3
Principales obstáculos reportados por las empresas
privadas (41%) y la Unidad de Investigación (33%),

que manifestaron haber empleado materiales patentados propiedad de otras compañías,
para el desarrollo o comercialización de nuevas variedades o líneas

de mejora en Costa Rica

Principales Problemas Presentados

Subgrupo Biotecnología
� Falta de claridad sobre si hay legislación en Costa Rica que

proteja el tipo de desarrollo que realizan.
� Desconfianza en el sistema de patentamiento nacional por

parte de la empresa que suministra el material patentado,

Subgrupo Mejora Genética
� Falta de consolidación de la estructuración nacional en mate-

ria de patentes.
� Falta de mecanismos de protección por patentes y/o

obtenciones vegetales en Costa Rica.
� Falta de confianza en el la fortaleza del sistema de patentes

existente en el país.
� Determinación del precio o royalty a pagar, para el uso de los

materiales patentados.
� Determinación del área mínima de siembra, para la autoriza-

ción del uso del material.

Unidades de Investigación
� Dificultad para obtener materiales propiedad de otras empre-

sas o instituciones, a falta de legislación por patentes u
obtenciones vegetales en el país.

Fuente: Encuesta realizada a 23 empresas privadas y 5 Unidades de Investigación; Octubre 2001.
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Cuadro 4-4
Principales razones indicadas por las empresas privadas (74%) y Unidades de Investigación

(60%) que han
desarrollado o comercializado materiales en Costa Rica, para no patentar los mismos en

otros países

Fuente: Encuesta realizada a 23 empresas privadas y 5 Unidades de Investigación; Octubre 2001.

Razones para no proteger por patentes en otros países, los mate-
riales desarrollados

Subgrupo Biotecnología
� Desconocimiento del mecanismo de protección.
� Altos costos de protección.
� El material desarrollado es actualmente de distribución libre.

Subgrupo Mejora Genética
� Dificultad de tramitación para llevar a cabo el proceso.
� Altos costos de protección.
� No merecen ser protegidos en los países de interés por no ver-

se clara su retribución económica.
� Aún no se ha decidido expandir las operaciones a otros países.
� Desarrollan nuevas líneas, pero otras empresas son las dueñas

de los DPI. La empresa en Costa Rica en éste caso, únicamen-
te da el servicio de investigación y desarrollo a las empresas
extranjeras propietarias de los derechos.

� La empresa no comercializa los productos.

Subgrupo Producción y Comercialización
� No merecen ser protegidos en los países de interés por no ver-

se clara su retribución económica.
� No existe marco normativo para aplicar la patente en el país de

interés.
� No realizan ventas en otros países.
� No desarrollan los materiales, únicamente los compran para ven-

derlos en Costa Rica.

Unidades de Investigación
� Falta de información de como realizar el proceso.
� Dificultad de tramitación para llevar a cabo el proceso.
� Falta de legislación en patentes en el país de interés.
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Cuadro 4-5
Principales mecanismos reportados por las empresas privadas y Unidades de Investiga-

ción, para proteger
a falta de legislación en el país, los materiales
desarrollados o comercializados en Costa Rica

Fuente: Encuesta realizada a 23 empresas privadas y 5 Unidades de Investigación; Octubre 2001.

Prácticas utilizadas para proteger dentro del país los materiales
desarrollados o comercializados

Subgrupo Biotecnología
� Utilización de materiales híbridos.
� Comercialización restringida de los materiales y empleo como

secretos o información no divulgada por la empresa.
� Destino de la totalidad de los materiales para la exportación a

mercados protegidos.
� Venta en Costa Rica únicamente de materiales en los cuales ha

expirado su patente.
� Estricto control de inventarios.
� Empleo de contratos de confidencialidad.

Subgrupo Mejora Genética
� Utilización de materiales híbridos.
� Comercialización restringida de los materiales y empleo como

secretos o información no divulgada por la empresa.
� Empleo de contratos de licencia de uso o comercialización.
� Comercialización de los materiales fuera del país en mercados

protegidos.

Subgrupo de Producción y Comercialización
� Comercialización de los materiales fuera del país en mercados

protegidos.
� Importación para comercialización de variedades no sujetas a

protección.

Unidades de Investigación
� Utilización de materiales híbridos.
� Comercialización restringida de los materiales y empleo como

secretos o información no divulgada por la Unidad.
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Cuadro 4-6
Principales limitantes producto de la inadecuada

protección en materia de patentes, reportadas
por las empresas privadas y Unidades de Investigación

que han desarrollado o comercializado materiales
en Costa Rica

Fuente: Encuesta realizada a 23 empresas privadas y 5 Unidades de Investigación; Octubre 2001.

Limitantes / Consecuencias Reportadas

Empresas Privadas

� Pérdida de negocios por falta de confianza.

� No ingreso a Costa Rica de ciertos materiales para investiga-

ción y desarrollo por temor a que no se respeten sus patentes.

� Impedimento de adquisición de material valioso para

comercialización.

� Pérdida de mercado al no poder introducir ciertos materiales

protegidos.

� Impedimento del crecimiento de actividades de mejora genética.

� Propagación y venta por terceros de materiales propiedad de la

empresa sin su autorización.

Unidades de Investigación

� Pérdida de proyectos que involucran el uso de materiales prote-

gidos, por falta de confianza.

� Impedimento para adquirir ciertos materiales protegidos con

características sobresalientes, para los trabajos de investiga-

ción y desarrollo.

� Se limita la posibilidad de reinversión de los posibles beneficios

en nuevos trabajos de investigación y desarrollo.
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Se determinó también, que las empresas privadas como medidas para proteger sus inversiones,
han tenido que restringir la comercialización en Costa Rica de gran parte de sus desarrollos, o no
comercializarlos del todo, y cuando lo hacen, en muchas ocasiones es con materiales de uso libre,
que no son necesariamente los mejores; o a través de semilla híbrida, que por su sistema de produc-
ción, tiene por lo general un mayor costo (Cuadro 4-5). Por lo tanto, quizá uno de los Sectores más
afectados, aunque no evaluado en este estudio, corresponde a los productores y pequeños agricul-
tores, quienes se ven privados de poder utilizar mejores variedades, de mayor rendimiento, calidad y
características especiales, las cuales les podrían conferir ventajas comparativas en mercados de
exportación, así como una mayor presencia de sus productos en el mercado nacional.

4.3.3.2. Patentamiento de Procesos, �Constructos� y GMO�s:

La Ley de Patentes (No. 6867 y sus reformas) permite el patentamiento de aquellos �procesos no
esencialmente biológicos� empleados para la producción de plantas, que reúnan los requisitos esta-
blecidos en dicha Ley. Por lo tanto, se llevaron a cabo una serie de preguntas tendientes a determi-
nar si éste derecho ha sido empleado por las empresas o las UI, que realizan actividades en el
campo de la Mejora Genética y la Biotecnología.

Seis (26%) de las empresas privadas, cinco de ellas del subgrupo de Biotecnología y una del de
Mejora Genética, así como una de las UI (20%) señalaron que han desarrollado procesos, que con-
sideran podrían ser sujeto de patentamiento. Sin embargo, ninguna de ellas indicó el haber patentado
dichos procesos en Costa Rica u otro país. Este hecho podría atribuirse en parte, a la falta de cultura
en materia de protección, que se presenta frecuentemente en muchas de las empresas y UI, tal y
como fue observado en los otros diagnósticos del estudio global.

Ninguna de las empresas privadas, ni de las UI entrevistadas, manifestaron el haber realizado
gestiones para patentar en Costa Rica algún tipo de gen, promotor, u otro �constructo,� ni ningún tipo
de variedad o línea transgénica (GMO). Sin embargo, tres (13%) de la empresas (dos del subgrupo
de Biotecnología y una del de Mejora Genética) indicaron el haber tenido que emplear procesos y
�constructos�  patentados en otros países y propiedad de otras compañías en el desarrollo de mate-
riales transgénicos o GMO�s.

4.3.4. Obtenciones Vegetales

Como se indicó en el Diagnóstico Jurídico, la legislación costarricense no es suficiente en éste
momento, para proteger efectivamente los derechos de un obtentor vegetal. Por ello, se consideró
importante conocer que está sucediendo a nivel de las empresas privadas y UI, que realizan trabajos
tendientes al desarrollo de nuevas variedades de plantas.

Al respecto, el 100% de las empresas privadas como de las UI respondieron afirmativamente a la
pregunta de si estarían dispuestos a proteger en Costa Rica las nuevas variedades desarrolladas, de
existir un mecanismo que lo permitiera. Además, expresaron su preocupación y coincidieron en que
es importante contar con mecanismos adecuados de protección que les permita proteger la inversión
que realizan en I+D, la cual manifestaron ser sumamente onerosa.

Tanto empresas privadas (35%), como Unidades de Investigación (40%) manifestaron que la
falta de legislación apropiada para proteger las obtenciones vegetales ha presentado limitaciones
para su crecimiento, citando como los principales problemas los que se indican en el Cuadro 4-7.

A falta de legislación adecuada en el país, la empresas han recurrido principalmente al uso de
información no divulgada en el manejo de materiales (30%); al empleo de contratos con usuarios
(26%); a la utilización de híbridos (17%); al empleo de los materiales solo para el consumo de la
empresa (17%); así como a la comercialización fuera del país en mercados protegidos (4%).
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Cinco (22%) de las empresas privadas (una del subgrupo de Biotecnología, tres del de Mejora
Genética y una del de Producción y Comercialización) señalaron que han realizado protección de
sus variedades en otros países por el sistema de obtenciones vegetales (UPOV). Se indicó, que
dichos materiales han sido protegidos en USA (4 empresas), Europa (4 empresas, una de ellas en
Holanda.

4.3.5. Información No divulgada (Trade Secrets)

La ausencia o falta de mecanismos apropiados de protección en la legislación costarricense por
medio de patentes u obtenciones vegetales, hace que el manejo de secretos industriales y/o comer-
ciales regulados por la Ley de Información No Divulgada (número 7975), se constituya en uno de los
pocos mecanismos de protección con que cuentan las empresas e instituciones que realizan activi-
dades en el campo de la biotecnología y mejora genética de plantas. Por ello, se consideró necesario
el conocer como se está aplicando éste derecho de propiedad intelectual en dichos campos.

Cuadro 4-7
Principales limitaciones reportadas por las empresas

 y UI,  producto de la falta de protección adecuada en materia de obtenciones vegetales

Fuente: Encuesta realizada a 23 empresas privadas y 5 Unidades de Investigación; Octubre 2001.

Limitantes / Consecuencias Reportadas

� Reducciones del presupuesto asignado para mejora
genética, investigación y desarrollo de nuevas variedades,

al no haber garantía de retribución de la inversión a falta
de protección.

� Reproducción no autorizada de variedades de poliniza-
ción abierta, o de propagación asexual propiedad de la

empresa o UI, tanto por clientes que compran los materia-
les y luego los reproducen para su uso o venta, como por
otras terceras personas; reduciendo así significativamente
las ventas y causando severos daños económicos.

� Desconfianza de las compañías extranjeras a enviar a Cos-

ta Rica materiales valiosos protegidos.

� Desconfianza de invertir en Costa Rica, o exportar ciertas
variedades sobresalientes de plantas al país, que darían
ventajas a la compañía.

� Pérdida de contratos con compañías extranjeras por no
poder garantizar la protección de los materiales.
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Cuadro 4-8
Principales aplicaciones de la información no divulgada, reportadas por las empresas y UI,

acorde a encuesta
realizada en Octubre del 2001

Fuente: Encuesta realizada a 23 empresas privadas y 5 Unidades de Investigación; Octubre 2001.
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Empresas Privadas
� Proteger los materiales o procesos cuando los

mismos no cumplen con los requisitos para ser
protegidos por patentes, por obtenciones vegetales,
o por otro derecho de propiedad intelectual.

� Utilizar información no divulgada o secretos comercia-
les cedidos por otras empresas para el desarrollo de
nuevos productos.

� Proteger los materiales y procesos de producción mien-
tras se realizan los trámites para registro bajo otro DPI.

� Proteger los materiales vegetales que no pueden ser

protegidos por patentes en Costa Rica.
� Proteger productos desarrollados a base de otros ma-

teriales o procesos patentados y propiedad otras com-
pañías.

Unidades de Investigación
� Proteger los materiales mientras se realizan los trámi-

tes de registro.
� Proteger los derechos cedidos por otras empresas para

el desarrollo de nuevas variedades o líneas de mejora.
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Únicamente cinco (22%) de las empresas (3 del subgrupo de Biotecnología y 1 del de Mejora
Genética) y una de las UI (20%) indicaron que han utilizado el derecho de información no divulgada,
y cuando lo han hecho es con los fines indicados en el Cuadro 4-8.

Las medidas más utilizadas y reportadas para proteger los secretos, fueron el empleo de contra-
tos de confidencialidad y el acceso restringido a la información.

Cabe mencionar que en ninguno de los casos, se reporta que se haya recurrido al depósito para
su custodio y para efectos de valor probatorio, del soporte de la información que se considere como
no divulgada, en el Registro de la Propiedad Industrial (adscrito al Registro Nacional), según lo
establecido en la �Ley de Información No Divulgada� (Nº 7975) y la Ley de �Creación de la Junta
Administrativa del Registro Nacional (Nº 5695).

Solamente dos (40%) de las cinco empresas, que reportaron haber empleado el derecho de
información no divulgada, ambas del subgrupo de Biotecnología, manifestaron que tienen previstas
medidas en el caso de que se dé la violación de un secreto comercial, o de la información no divulga-
da de su empresa. No se indicó el tipo de medidas implementadas.

Cuadro 4-9
Otras producciones intelectuales consideradas

por las empresas privadas y UI, que podrían
protegerse por el sistema de derechos de autor

Fuente: Encuesta realizada a 23 empresas privadas y 5 Unidades de Investigación; Octubre 2001.

Otras Producciones Intelectuales Reportadas

� Base de datos especializadas en Biodiversidad.
� Base de datos de colecciones de germoplasma a nivel de

campo.
� Programa informático para el manejo de invernaderos.

� Programa informático para manejo de �Programa de Cus-
todia� para el manejo de algunas variedades comerciales.

� Programa informático de contabilidad.

� Programa informático de �Paquetes Administrativos Finan-
cieros�
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4.3.6. Derechos de Autor

La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (número 6683 y sus reformas), permite la
protección de la información mantenida en bases de datos, así como los programas informáticos
especializados, que se utilizan cada vez con mayor frecuencia en los trabajos relacionados con los
campos de la biotecnología y la mejora genética de plantas. Por lo tanto, se consideró importante el
conocer como son manejados estos derechos por las empresas e instituciones que se dedican al
desarrollo y comercialización de materiales en dichos campos.

Se observó, que ya algunas de la empresas privadas y UI comienzan a considerar necesario el
inscribir ante el Registro de Derechos de Autor este tipo de producciones intelectuales, al considerar-
se que las mismas pueden constituirse en herramientas que podrían conferirle a las compañías e
instituciones que los poseen, una ventaja comparativa para el desarrollo de nuevos y mejores mate-
riales.

Siete (30%) de las empresas privadas (cuatro del subgrupo Biotecnología, dos del de Mejora
Genética y una del de Producción y Comercialización) y tres (60%) de las Unidades de investigación,
reportaron que utilizan bases de datos o programas informáticos (software) especializados de mejo-
ra genética (40%) y biotecnología (30%) en el desarrollo y comercialización de sus materiales. A su
vez, se observó que para ciertas actividades relacionadas (80%), se hace empleo de otras produc-
ciones intelectuales, las cuales se citan en el Cuadro 4.9.

Cuatro (57%) de las siete empresas que señalaron que utilizan bases de datos o programas
informáticos especializados, reportaron que protegen las mismas  mediante derechos de autor. Una
de ellas (14%) indicó que la protección la realizan en Costa Rica y las otras tres (43%) en otros
países.

4.3.7. Marcas y otros signos distintivos

Las marcas y otros signos distintivos son elementos cada vez más empleados para identificar los
materiales y para la comercialización de los productos o procedimientos desarrollados a través de la
biotecnología o mejora genética de plantas. Los mismos son regulados en Costa Rica por la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos (número 7978), por lo que se consideró importante determinar,
como esta siendo empleado éste derecho en el país.

Se encontró que las empresas en la mayoría de los casos (61%) no protegen las marcas u otros
signos distintivos y cuando lo hacen, es para inscribir las marcas, incluyendo dentro de ellas los
�logotipos� (26%) y los nombres comerciales de las empresas (17%). Solamente una de las empre-
sas (4%) reportó haber protegido una frase de propaganda o señal de publicidad comercial.

Como era de esperar, fueron las empresas del subgrupo de Producción y Comercialización quie-
nes han hecho un mayor uso de esté derecho. Por el contrario, ninguna de las Unidades de Investi-
gación encuestadas ha protegido signos distintivos o marcas.

Las principales razones expresadas por las compañías para no emplear este DPI fueron: el no
merecer ser protegidas por no verse clara su retribución económica (22%); el desconocimiento del
mecanismo de protección (13%); el estar apenas iniciando los trámites de inscripción (9%) y el de no
tener aún una marca en el mercado por tratarse de empresas recientes o en expansión (9%). La falta
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de información de cómo realizar el proceso (4%) y los altos costos de protección (4%), aunque
reportados independientemente por dos de las empresas, no pareciera que constituyan una limitante
seria para proteger las marcas o signos distintivos en Costa Rica. La falta de una cultura en materia
de protección, podría ser de nuevo una de las causas para que se esté empleando solo en una baja
proporción este DPI.

4.3.8. Derechos Intelectuales Comunitarios sui generis o Conocimientos Tradicionales

En Costa Rica la protección de los Conocimientos Tradicionales es contemplada en la Ley de
Biodiversidad (número 7788, del 30 de abril de 1998), aunque al momento en que se condujeron las
encuestas, no se había aún implementado el reglamento para el registro de los mismos. Por ello, se
consideró importante conocer si dichos conocimientos están siendo empleados en el país para el
desarrollo de nuevos materiales o procesos.

Seis de las empresas privadas (26%; cinco del subgrupo de biotecnología y una del de Mejora
Genética) y dos de las UI (40%) señalaron haber empleado conocimientos tradicionales, lo cual
correspondió a un porcentaje mayor de lo esperado. Estos conocimientos fueron accesados tanto en
Costa Rica, como en otros países.

Un porcentaje bastante alto de empresas (78%), manifestaron que estarían dispuestas a pagar
una regalía o estipendio económico por el uso de conocimientos tradicionales, cuando ello se consi-
derara necesario para el desarrollo de materiales; especialmente aquellas compañías que realizan
actividades en los campos de la biotecnología (8 de 9) y mejora genética (6 de 7). A su vez, el 60% de
las instituciones también señalaron que estarían dispuestas a pagar por obtener éste tipo de conoci-
mientos, si ello fuera necesario para sus desarrollos.

4.3.9. Aspectos generales

Al hacer la consulta de si se emplean mecanismos que permitan establecer pruebas para inscri-
bir y proteger los materiales, o procesos propiedad de la compañía, el 70% (16) de las empresas
privadas y el 80% (4) de las Unidades de Investigación manifestaron que utilizan algún tipo de meca-
nismo; indicándose en el Cuadro 4-10 los más empleados, acorde al campo de acción de las empre-
sas.

4.3.9.1. Capacitación, Información y Divulgación en DPI

Fue de especial interés en el diagnóstico empresarial, el conocer en que cuantía y que tipo de
capacitación en materia de DPI han recibido, o se considera que requieren los funcionarios de las
empresas privadas y las UI; así como la información disponible en materia de DPI y la divulgación
que se da a la misma.

Se observó que la capacitación tanto en las empresas como en las UI entrevistadas ha estado
dirigida casi exclusivamente a los funcionarios profesionales. Además, se determinó que mientras
que en el 40% de las Unidades de Investigación los funcionarios profesionales han recibido algún
tipo de capacitación en aspectos de DPI, solo en un 13% de las empresas del sector privado los
funcionarios profesionales han tenido acceso a algún tipo de capacitación. A su vez, las UI reporta-
ron dar mayor prioridad a la capacitación de sus funcionarios (80%), que las empresas privadas
(prioridad alta 65%).
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Las empresas señalaron que necesitan una mayor capacitación en aspectos técnicos (65%) y
legales (65%), que en aspectos propiamente relacionados con el proceso de protección (22%). Por
su parte, las UI consideran que requieren mayor capacitación en aspectos legales (100%), pero
también en aspectos técnicos (60%) y del proceso de protección (60%).

Únicamente el 17% de las empresas privadas manifestaron que reciben algún tipo de informa-
ción externa, de carácter internacional en DPI y solo el 4% indicaron que reciben información tanto
nacional como internacional, lo cual contrasta con las UI en las cuales el 60% señalaron que reciben
tanto información nacional como internacional.

Cuadro 4-10
Principales mecanismos señalados por las empresas

privadas y las Unidades de Investigación, para establecer pruebas para la inscripción y
protección de los materiales, productos, o procesos desarrollados

Fuente: Encuesta realizada a 23 empresas privadas y 5 Unidades de Investigación; Octubre 2001.

Tipo de mecanismo

Subgrupo Biotecnología
� Bitácoras de campo y laboratorio.
� Registros codificados.
� Documentos varios.
� Evaluaciones, registros, pruebas fotográficas.

Subgrupo Mejora Genética
� Bitácoras de campo y laboratorio
� Bitácoras anuales.
� Datos experimentales.
� Sistema de cómputo.

Subgrupo Producción y Comercialización
� Fiscalización por la Oficina Nacional de Semillas.
� Bitácoras y actas notariales.
� Experimentos protocolizados.
� Bitácoras de mejoradores y patentes de USA.

Unidades de Investigación
� Inscripción en la V icerrectoría de Investigación y en

el exterior.
� Resultados de Investigación.
� Registros en la Unidad de Transferencia de Tecnolo-

gía (UTT) de la UCR.
� Bitácoras de campo.
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Solo el 17% de las empresas reportaron que proporcionan información sobre DPI a sus emplea-
dos; mientras que el 80% de las UI manifestaron que suministran la información recibida o disponible
a sus funcionarios. Los medios por los que se proporciona la información y las razones por las cuales
no es suministrada la misma, se indican en el Cuadro 4-11. Los principales medios reportados fueron
las reuniones y la asistencia a charlas, talleres y conferencias (Cuadro 4-11). En ninguno de los
casos se indicó el uso del correo electrónico, carteles, o las pizarras informativas como medios para
suministrar la información sobre DPI.

4.3.9.2. Papel del Registro de la Propiedad Intelectual

Uno de los objetivos del Diagnóstico Empresarial, fue conocer la opinión de las empresas priva-
das y las UI sobre cual debería ser el papel que debe jugar el Registro de la Propiedad Intelectual
para mejorar la divulgación de información en materia de DPI a empresas y profesionales. El Cuadro
4-12 presenta el resumen de las principales funciones, que a criterio de las empresas y las UI,
debería cumplir dicho Registro.

4.3.9.3. Sugerencias sobre como mejorar la Protección por DPI

Se consultó la opinión de las empresas y UI sobre cómo consideraban que se podría mejorar en
Costa Rica la protección por medio de DPI, de aquellos materiales, productos y procesos obtenidos
a partir de actividades relacionadas con la biotecnología y mejoramiento genético de plantas.

De las nueve empresas del subgrupo de biotecnología, siete de ellas (78%) consideraron que es
importante que se de mayor información sobre DPI a escala nacional; ocho (89%) manifestaron que
esto se podría hacer por medio de cursos de capacitación en las empresas; seis (67%) indicaron que
es importante que se suministre información sobre el tema por medio de páginas de Internet y siete
(78%) sugirieron que se creen mejores mecanismos en la legislación para los distintos DPI.
Adicionalmente, dos de ellas (22%), manifestaron que esta materia debería incluirse dentro de los
currículos de enseñanza, así como que se deberían escribir trabajos formales sobre el tema en las
universidades y darse capacitación en materia de �acceso�.

En el caso de los subgrupos de Mejora Genética, así como del de Producción y Comercialización,
se indicó que se debe dar prioridad a la posibilidad de suministrar mayor información sobre DPI a
escala nacional, así como cursos de capacitación en las empresas. Por su parte, las UI le dieron una
mayor importancia a la posibilidad de contar con páginas de Internet con información sobre el tema
y a la creación de mejores mecanismos en la legislación para los distintos DPI
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Cuadro 4-11
Principales medios por los que las empresas privadas y Unidades de Investigación

indicaron que proporcionan información a sus funcionarios y razones señaladas
por las cuales no suministran información sobre DPI

Razones por la que no suministran información sobre DPI
a empleados

� Falta de información sobre el tema.
� No ha sido necesario por contar con

asesor especializado (1 empresa).
� No tienen información sobre el tema.
� Falta de interés por parte de la empresa.
� Al parecer no le conviene a la empresa.
� Porque no la utilizan

� Porque no poseen mucha información, falta de mate-
rial.

� No ha sido necesario su uso en Costa Rica, todo su pro-
ducto es enviado a casa matriz.

� Por que la mayoría del personal son solo operarios.
� Por el momento se proporciona únicamente a nivel del

Departamento Legal.
� Por desconocimiento de material disponible.

� No aplica para su tipo de actividad (comercialización).
� Porque no ha sido aún implementada.
� Porque no tienen información sobre el tema.
� Porque apenas se está iniciando este proceso.

� Por ahora no es necesaria y hay otras prioridades técni-
cas
(1 Unidad).

Medios por los que se proporciona información
a funcionarios sobre DPI

Subgrupo Biotecnología
� Reuniones gerenciales.
� Revistas, memorandos

Subgrupo Mejora Genética
� Asistencia a charlas, talleres y conferencias

sobre el tema.
� Información internacional suministrada a la

empresa.

 Subgrupo Producción y Comercialización
� No se reportó el suministro de información

a sus funcionarios.

Unidades de Investigación
� Panfletos.
� Reuniones técnicas.
� Asistencia a conferencias y seminarios.

Fuente: Encuesta realizada a 23 empresas privadas y 5 Unidades de Investigación; Octubre 2001.
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Cuadro 4-12
Opiniones señaladas por las empresas

privadas y Unidades de Investigación, sobre
el papel que debe jugar el Registro de la Propiedad

Intelectual en materia de DPI

Opiniones sobre el papel que debería asumir el Registro de la Pro-
piedad Intelectual para mejorar la divulgación de DPI

Subgrupo Biotecnología
� Catalizador y promotor de la información en DPI en Costa Rica.
� Ser una guía en DPI.
� Desarrollar foros de discusión abierta sobre la materia.
� Dar a conocer la nueva legislación por medio de boletines,

Internet, otros.
� Papel divulgativo y educativo.
� Promover que haya una buena legislación y una buena credibi-

lidad hacia Costa Rica.
� Buscar mecanismos para que la divulgación sea más clara (por

ejemplo, a través de las Cámaras gremiales, Internet, revistas,
etc.).

� Utilizar las Cámaras gremiales (e.g., CADEXCO) para que la
información fluya a los usuarios.

� División por Sectores.
� Darle más importancia al tema. Ser más activos.
� Enviar información (boletines) para saber de lo ocurrido en el

tema.
� Hacer todo lo que esté a su alcance. Existe un gran desconoci

miento del tema en las empresas.
� Realizar cursos; mejorar los mecanismos en legislación.

 Subgrupo Mejora Genética
� Orientar el desarrollo de la materia hacia puntos específicos y

generales.
� Fungir como ente coordinador � impulsor.
� Controlar. Implementar la ley.
� Definir claramente las normas y procesos a seguir en el registro

de los diferentes DPI.
� Establecer claramente las sanciones por violaciones.
� Establecer claramente los pasos a seguir para hacer efectivos

los DPI en Costa Rica.



-61-Instituto de Investigaciones Jurídicas - Facultad de Derecho - Universidad de Costa Rica

Fuente: Encuesta realizada a 23 empresas privadas y 5 Unidades de Investigación; Octubre 2001.

� Promover la aprobación de la Ley de Obtenciones Vegetales,
luego se deben divulgar sus alcances.

� Asumir un papel regulador.
� Hacer lo posible para que se tenga un mayor conocimiento téc-

nico en el campo específico de la mejora genética y cultivos.

Subgrupo Producción y Comercialización
� Brindar absoluta garantía sobre la protección de la información

no divulgada.
� Tener informada a las empresas y a los profesionales para que

no se realicen esfuerzos innecesarios en materia de DPI.
� Ser un ente de consulta para las empresas que están investi-

gando.
� Debe ser un ente regulador.
� Junto con otras instituciones y empresas, desarrollar activida-

des de capacitación, tanto en aspectos técnicos como legales.
� Debería divulgar los alcances de las leyes y los procedimientos

para que se haga un uso apropiado de las leyes existentes.
� Jugar un papel más activo en dar información para que las per-

sonas aprendan a respetar y a defenderse.
� Más agresividad a la hora de proyectarse a la comunidad.
� Establecimiento de una campaña nacional que permita a las

empresas contar con esta información y conocer las
implicaciones legales que trae el uso indebido de los DPI.

Unidades de Investigación
� Organizar simposios o seminarios.
� Promover legislaciones adecuadas.
� Más fiscalización y mejorar la divulgación de información.
� Hacer un folleto con todas las leyes en materia de DPI, que tie-

nen aplicación en los campos de la biotecnología y mejora
genética de plantas.

� Proporcionar información escrita y actualizada.
� Se debería tener acceso por medio de Internet (base de datos)

o boletín a la información del Registro.
� Se necesita más información sobre los procesos a seguir y so-

bre los derechos y deberes del investigador (obtentor del DPI).
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Conclusiones y
recomendaciones

generales

Del análisis de los diagnósticos jurídicos, registral, así como de la situación actual de los DPI en
la UCR y el sector empresarial costarricense, en el área del mejoramiento genético de plantas a
través de la biotecnología y las técnicas de fitomejoramiento convencional, se desprenden las si-
guientes conclusiones y recomendaciones generales:

5.1. Existe un número considerable de empresas privadas y Unidades de Investigación pertenecien-
tes a instituciones públicas de educación superior, que realizan actividades en las áreas de la
biotecnología y mejora genética de plantas, que manifestaron la necesidad imperante de conoci-
mientos e información en materia de DPI. Sin embargo, se observó una ausencia en los planes
de estudio de las Unidades Docentes de la UCR, de los conocimientos básicos requeridos sobre
DPI.

Se debería por lo tanto, plantear la estructura de un Proyecto conjunto entre las Universidades y
los Colegios Profesionales, para el establecimiento de cursos de educación continua sobre los
diferentes temas relacionados con los DPI; así como para promover ante las Unidades Docentes
respectivas, de las diferentes universidades públicas y privadas, la inclusión en los programas
de estudios, tanto a nivel de grado como de posgrado, de charlas y cursos especializados sobre
temas en DPI.

5.2. La UCR carece de reglamentos internos y disposiciones administrativas que normen como vin-
cular adecuadamente lo atinente a los DPI con la legislación nacional, sobre todo en los aspec-
tos de quienes tienen derechos y en que medida sobre la propiedad intelectual de los diferentes
desarrollos (patente, obtenciones vegetales, royalties, etc). Tampoco existen disposiciones ad-
ministrativas que orienten a las diferentes instancias relacionadas con la generación de conoci-
miento nuevo, con el propósito que puedan definir previamente o con posterioridad lo relaciona-
do con los DPI. A su vez, existe a lo interno de la UCR una cultura institucional a favor de publicar
los avances y los resultados de investigaciones que generan nuevo conocimiento, debido a que
con ello es posible el ascenso en el Régimen Académico de la Universidad; pero por el contrario,
no se incentiva adecuadamente a aquellos académicos que desarrollen e inscriban un Derecho
de Propiedad Intelectual a nombre de la UCR.

Por lo anterior, se considera que debería ser prioritario el establecer en el corto plazo, un progra-
ma de investigación, adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UCR, que tenga
como fin, coordinar proyectos y actividades tendientes a determinar los mecanismos idóneos
para solventar las deficiencias descritas en la UCR, y que sirva como base para implantar siste-
mas similares en las otras instituciones de educación superior del país.

5.3. No existen mecanismos claramente establecidos de vinculación entre el sector usuario (profe-
sionales, empresas, Cámaras gremiales, centros de educación e investigación, otros), la UCR,
la Oficina Nacional de Semillas, la CONAGEBIO y el Registro.
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Se debería de buscar la posibilidad de plantear un proyecto o programa de carácter multisectorial
y multidiciplinario (e.g., a través del IIJ de la UCR), que mejore los mecanismos de vinculación
entre los sectores involucrados.

5.4. Ausencia de lineamientos generales para la aplicación e interpretación de normas de forma y
fondo en materia de patentes. Al consultar a funcionarios registrales, se percibe la falta de una
política general registral en cuanto a cómo se aplicará y se interpretará la normativa y los princi-
pios aplicables a la materia y a las definiciones técnico-científicas básicas relativas a patentes.
Esto se comprueba con la repuesta dada en las encuestas por las empresas y por las manifes-
taciones dadas en las entrevistas.

Por lo anterior, el Registro Público debería buscar mecanismos internos para emitir directrices
aclaratorias (guías), que fortalezcan lo referente a la �seguridad jurídica� de los usuarios y de los
funcionarios al momento de inscribir sus DPI.

5.5. Ausencia de funcionarios registrales capacitados para examinar la materia de fondo de una
solicitud de patente en las áreas bajo estudio en el presente diagnóstico. Lo anterior requiere de
conocimientos especializados para determinar si se cumplen o no los requisitos básicos de no-
vedad, altura inventiva y aplicación industrial, y la Oficina de Patentes no cuenta en la actualidad
con examinadores expertos en temas relacionados con la biotecnología y mejora genética de
plantas para tal fin. Por otra parte, los peritos utilizados no siempre tienen los conocimientos
necesarios a nivel de cómo se debe realizar el proceso para evaluar un DPI.

Se debería por lo tanto realizar un estudio que defina con claridad el medio más idóneo para que
el Registro analice la inscripción de una patente, ya que la forma sugerida por la ley actual, tal y
como lo indica el diagnóstico jurídico, presenta ciertos inconvenientes que deben ser corregidos.
Lo anterior permite sugerir el establecimiento de Proyecto de capacitación general dentro de un
Programa de DPI que integre la participación multidisciplinaria y multisectorial (el cual podría
estar adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR) que asesore a las unidades de
diferentes instituciones públicas, semiautónomas, privadas y a las universidades en todos los
aspectos relacionados con DPI.

5.6. Ausencia de capacidad del Registro de la Propiedad Industrial de servir como centro de disemi-
nación de información. La falta de recursos financieros y administrativos redunda en que el
Registro no pueda cumplir con su papel de creador y difusor de la información entre profesiona-
les, particulares, Cámaras gremiales, instituciones semiautónomas, instituciones públicas y pri-
vadas, unidades de investigación, y diferentes centros de educación.

Por ello, se debería estudiar, a través de una Actividad o Proyecto que forme parte de un Progra-
ma como el mencionado en el punto anterior, sobre cuales son los mecanismos más adecuados
para corregir dicha limitación.

5.7. Insuficiencia de la legislación costarricense para proteger efectivamente los derechos de un
obtentor vegetal, a pesar de su efectivo reconocimiento como propiedad privada. No se cuenta
con un reglamento para establecer el procedimiento aplicable para la protección de nuevas va-
riedades vegetales y la legislación de marras adolece de vicios de implementación que no pue-
den ser subsanados por un reglamento.
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Se debería por lo tanto, elaborar un Proyecto colaborativo con la participación de la Oficina
Nacional de Semillas, el sector privado y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR, que
analice los mecanismos y estrategias a seguir para solventar las deficiencias con que cuenta la
legislación actual, así como la forma idónea para la inscripción y por ende protección de las
variedades de plantas.

5.8. Los procedimientos e instancias actuales tanto a nivel administrativo como judicial no garantizan
las necesidades de efectividad y rapidez para solución de conflictos sugeridas por las empresas
en DPI.

Se debería establecer un Proyecto a través del IIJ, con el fin de realizar una revisión exhaustiva
de los mecanismos actuales, que permita plantear una reforma integral de la legislación y la
estructura de solución de los conflictos en DPI, así como para recomendar una instancia y proce-
dimiento que facilite a los usuarios dicha solución.

5.9. En el caso de derechos de autor e información no divulgada, en ambos casos existen leyes que
pareciera acorde al diagnóstico, que satisfacen las necesidades requeridas en los campos de la
Biotecnología y la Mejora Genética.
Sin embargo, por carencia de casuística, no se ha podido observar la aplicación de los mismos
en dichas áreas.

Se debería por lo tanto, dar una mayor divulgación y capacitación sobre la implementación de
estos derechos, para lograr explotar eficientemente la potencialidad para el uso y protección de
los mismos.

5.10. Se observó que desde el punto de vista jurídico y registral no se ha dado un desarrollo norma-
tivo que permita el efectivo registro y protección de los conocimientos tradicionales, lo cual ha
generado que sus titulares no hayan obtenido a la fecha beneficio alguno por el uso demostrado
que ha dado el sector empresarial y universidades públicas a los mismos.

Por lo tanto, sería recomendable que además de los procesos de consulta que se encuentran en
discusión, se lleve a cabo un estudio con la participación de todos los interesados, donde se
puedan identificar las necesidades, y la factibilidad real de implementar un sistema de protección
eficaz, que pueda ser aplicado armoniosamente en conjunto con otros DPI utilizados en los
campos de la Biotecnología y la Mejora Genética de plantas.
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Taller de Validación

6.1. Programa de trabajo

El Taller de Validación se llevó a cabo el Miércoles 13 de Febrero del 2002, en la Salón de
Reuniones del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Facultad de Derecho de la UCR.

Durante las horas de la mañana se programaron cuatro charlas donde fueron expuestos los
diferentes componentes del diagnóstico: i) Jurídico, ii) Registral, iii) Estado de los DPI en la UCR, y
iv) Estado de los DPI en las Empresas Privadas y Unidades de Investigación, que realizan activida-
des en las áreas de la Biotecnología y Mejora Genética de Plantas. Además, se contó con una
sección final para preguntas y comentarios de los trabajos presentados.

En horas de la tarde se celebró una sesión plenaria para la validación de las conclusiones gene-
rales obtenidas. Adicionalmente, los participantes, expusieron sus inquietudes y sugerencias sobre
la estrategia a seguir para lograr mejorar los problemas y limitaciones detectados en el diagnóstico.
Además de establecieron las áreas prioritarias de acción.

6.2. Participantes

Acorde a lo planeado, se contó con 30 participantes, representantes de los diferentes sectores
relacionados con el diagnóstico realizado y los cinco investigadores que coordinaron las diferentes
secciones del Proyecto (Cuadro 6.1).

Cuadro 6-1
Tipo de Instituciones participantes y número

de representantes en el Taller de Validación del
�Diagnóstico del Estado Actual de los Derechos

de Propiedad Intelectual en Costa Rica, en las áreas de la Biotecnología y Mejora Genética
de Plantas; Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Facultad de Derecho,

UCR, 13  Febrero del 2002.

Tipo de Institución Participante Número de Representantes

Instituciones Semiautónomas relacionadas
con los DPI analizados 2

Instituciones Gubernamentales relacionadas
con los DPI analizados 5

Unidades de Investigación de diferentes
universidades estatales 7

Dependencias Administrativas de la UCR 3
Estudiantes Universitarios 3
Organizaciones No Gubernamentales (ONG�s) 3
Bufetes Privados 2
Empresarios Privados 5
Integrantes del Proyecto 5
TOTAL PARTICIPANTES 35
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6.3. Validación de conclusiones/recomendaciones finales, y recomendaciones adicionales
de los participantes al taller

Las diez conclusiones finales obtenidas a partir de los diferentes componentes del Diagnóstico y
expuestas en el Capítulo V de este informe fueron validadas por los participantes al Taller, quienes a
su vez concordaron con las recomendaciones propuestas por los investigadores que llevaron a cabo
el diagnóstico. Adicionalmente, los participantes realizaron una serie de sugerencias o recomenda-
ciones, las cuales se agruparon en seis temas y se indican seguidamente.

6.3.1. Capacitación

6.3.1.1. Recomendaciones Educación Continua

� Formar un grupo multidisciplinario y multisectorial, que organice un plan nacional de forma-
ción y divulgación con las Cámaras gremiales y Colegios Profesionales.

� Organizar un plan de capacitación, empezando con la capacitación de abogados y jueces
del poder judicial.

� Dictar un curso básico que pueda equilibrar los conocimientos de aquellas personas que
normalmente participan en los foros nacionales relacionados con el tema de los DPI.

� Establecer primero cursos de educación continua (e.g., cursos de nivelación) para enfrentar
las necesidades más imperiosas en el corto plazo. Ello debido a que las reformas curriculares
en las diferentes Facultades y Escuelas de las universidades públicas toman tiempo (por lo
general 4 o más años).

� Establecer Módulos de Capacitación y Audiotutoriales sobre DPI.
� Educar al usuario de la importancia de respetar los DPI.
� Elaborar charlas que sirvan para concienciar a niños y niñas en las escuelas y colegios

(sobre todo en colegios agropecuarios y técnicos) sobre la importancia del respeto de los
DPI.

Educación Formal

� Promover que el tema de los DPI sea parte del currículo como un curso opcional en los
programas de estudio de las Facultadas y Escuelas que tienen que ver con la aplicación de
los diferentes DPI.

� Abocarse a la elaboración de charlas que formen parte de cursos o seminarios que actual-
mente se dictan en las universidades públicas.

� Solicitar a la Escuela de Fitotecnia de la Facultad de Agronomía, la Escuela de Biología y la
Facultad de Derecho, que se dicte conjuntamente un curso de �Legislación Agrícola�, que
comprenda lo referente a legislaciones que tienen que ver con diferentes temas del Sector
Agrícola (e.g., Sanidad Vegetal, Bioseguridad, DPI, Sellos Agrícolas, etc.).

Sistema Mixto

� Analizar la posibilidad de establecer con las Escuelas de Fitotecnia y Biología; así como con
la Facultad de Derecho, el esquema sugerido por el Decano de la Facultad de Agronomía, de
impartir cursos mixtos abiertos conformados por estudiantes regulares de la UCR, así como
participantes interesados de las diferentes áreas, que puedan tomar el mismo, como un
curso de �educación continua� y entregar en este caso un certificado de participación.
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6.3.1.2. Comentarios

� La UCR debería prepararse para capacitarse y dar capacitación. Debería lograrse una inte-
gración con el Sistema Judicial, para capacitar a jueces y personal del Sistema Judicial,
sobre aspectos técnicos (e.g., que es una variedad, un organismo modificado genéticamente,
un �constructo�, una secuencia de ADN, etc.), así como sobre la correcta interpretación de la
legislación vigente.

�  A falta de personal técnico capacitado en el Registro, las solicitudes se deben enviar a otro
Centro. Por ello, se presentó hace algún tiempo un Proyecto para la creación de una Unidad
de criterio y personal especializado o expertos, para realizar los análisis de fondo de las
solicitudes; sin embargo, el proyecto no fue acogido, por lo que se debe determinar cual
debe ser la mejor estrategia a seguir para lograr el apoyo gubernamental necesario.

6.3.2. Información y Divulgación

6.3.2.1. Recomendaciones

� Determinar cual es la accesibilidad a la información sobre DPI. Qué es lo que existe y cuáles
son las limitaciones para accesar la información.

� Establecer un mecanismo que permita aclarar los alcances de los Proyectos de Ley que
atañen a DPI y que se presentan en la Asamblea Legislativa (e.g., Proyecto sobre las
Obtenciones Vegetales), para evitar que se den interpretaciones erróneas de los mismos.

� Establecer un mecanismo eficiente para la evacuación de dudas sobre la implementación de
los DPI estudiados.

� Promover la disponibilidad de información en DPI para quien lo requiera.

6.3.2.2. Comentarios

� Debido a las restricciones presupuestarias y definición de prioridades, el Registro de la Pro-
piedad Intelectual no ha divulgado eficientemente la información al usuario y no existe una
oficina de divulgación. Los usuarios deberían presionar ante las instancias gubernamentales
para lograr la �Voluntad Política� necesaria.

� Las diferentes legislaciones no especifican que el Registro deba suministrar información
sobre como se debe llevar a cabo el proceso de inscripción. Sin embargo, se han propuesto
proyectos para la creación de una oficina de divulgación, pero no han sido acogidos a falta
de �Voluntad Política�. Se debería por lo tanto buscar la forma de cómo lograr promover que
se establezca un mecanismo adecuado de información y divulgación.

6.3.3. Legislación

6.3.3.1. Recomendaciones

� Establecer un grupo (e.g., �Comisión o Comité de Lucha�) en pro de los DPI, que incluya
personas de los diferentes sectores y disciplinas, para solucionar las deficiencias en legisla-
ción en materia de DPI.

Obtenciones Vegetales

� Conformar un grupo multisectorial y multidisciplinario organizado, el cual se avoque a elabo-
rar un borrador de proyecto para la protección de las obtenciones vegetales o derechos del
fitomejorador, que incluya las preocupaciones de todos los sectores interesados.
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� Debido a que elaborar un reglamento de obtenciones vegetales pareciera que no es suficien-
te, ya que existe una altísima probabilidad de que el mismo pueda ser declarado inconstitu-
cional por la Sala Constitucional, se recomienda que se proceda tan pronto como se pueda,
a la elaboración de un �Proyecto de Ley� lo más simple posible y que satisfaga las necesida-
des de los usuarios.

� Incluir en el reglamento o nuevo proyecto de ley, lo referente a �plantas transgénicas.�
� Se debería incluir en dicho borrador lo referente a la administración de los derechos de los

obtentores vegetales. Deberían ser las instancias existentes quienes administren este DPI.
� Plantear al IIJ de la Facultad de Derecho de la UCR, la posibilidad de realizar un estudio

conjunto con la Oficina Nacional de Semillas (ONS), para presentar un recurso de amparo a
la Sala Constitucional, por estársele negando a los obtentores vegetales un derecho básico
establecido en la Constitución. De esta forma obligar a que se dicte en un tiempo prudencial,
una ley que brinde la protección de las obtenciones vegetales.

Patentes

� Elaborar a través de un grupo multisectorial y multidisciplinario organizado, un borrador para
la corrección al reglamento de patentes.

6.3.3.2. Comentarios

� Es importante que el grupo multisectorial y multidisciplinario que se sugiere conformar, como
en el caso del grupo de �Participación Ciudadana� que fue formado para lograr la aprobación
de la Ley de Biodiversidad (Nº 7788), debería en primera instancia lograr el consenso entre
los diferentes interesados y posteriormente explicar a los legisladores la importancia, alcan-
ces y razones por las cuales se deben modificar o crear nuevas leyes en torno a los DPI,
para de esta forma lograr la �Voluntad Política� requerida para la aprobación de la legislación
necesaria.

� La Oficina Nacional de Semillas manifestó su anuencia a colaborar en la medida de sus
posibilidades, en buscar la forma de implementar un proyecto para la elaboración del borra-
dor del Proyecto de ley sobre Obtenciones Vegetales sugerido en el Taller de Validación.

6.3.4. Armonización de Leyes

� Establecer una estrategia de concertación, entre los sectores gubernamental, privado, ONG�s,
universidades públicas, etc., para integrase y lograr la armonización de las leyes y reglamen-
tos que atañen a los diferentes DPI que se emplean en la Biotecnología y Mejora Genética
de plantas.

6.3.5. Procedimiento, interpretación e implemen-tación de DPI

6.3.5.1. Recomendaciones

� Establecer un mecanismo, ya sea a través del IIJ de la Facultad de Derecho, o de otras
Unidades de las universidades públicas y con la participación de estudiantes, profesores e
investigadores; que permita estudiar casos particulares o específicos de como obtener un
derecho de patente, o de otro DPI, para los desarrollos que se realizan en Costa Rica.

� Solicitar al Registro clarificar cual es la interpretación correcta de la ley de patentes, para
poder determinar si un desarrollo es sujeto o no a Patentamiento.
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� Establecer cual es la relación Empleado / Empleador en materia de DPI en el caso de las
instituciones gubernamentales (e.g., Ministerio de Agricultura y Ganadería, Oficina del Arroz,
otras y universidades públicas). Determinar cuales son los procedimientos a seguir para
clarificar cuales son las reglas del juego con relación a los DPI analizados en el Diagnóstico
(e.g., agregar cláusulas a contratos, etc.).

� Promover la búsqueda de un mecanismo de unión entre la Oficina Nacional de Semilla, el
Registro y la CONAGEBIO, para aprovechar los recursos de estas instancias y potenciar los
servicios brindados. De esta forma se podría lograr aumentar la capacidad institucional sin
incrementos presupuestarios significativos y satisfacer las necesidades reportadas en DPI.

� Realizar un estudio para determinar cual debería ser el mecanismo que permita lograr una
adecuada interrelación entre los diferentes entes encargados de la protección de los DPI
analizados en el diagnóstico.

Diagnóstico Universidad de Costa Rica

� En vista de que la normativa actual no es adecuada, se debe determinar como proceder con
lo referente a los DPI, con aquellos desarrollos que realizan los funcionarios de la UCR (e.g.,
contratos de trabajo para los desarrollos de la UCR, lineamientos con terceros, etc.).

6.3.5.2. Comentarios

� La Oficina Nacional de Semillas (ONS) indicó estar interesada en promover un proyecto que
permita establecer un mecanismo de unión o coordinación entre dependencias guberna-
mentales: ONS, Registro y la CONAGEBIO.

� Se aclaró que la Ley de Procedimientos de Observancia para los DPI (No. 8039 de 5 de
octubre del 2000), le confiere al Registro potestades para adoptar medidas cautelares. Ello
permite que en sede administrativa se tomen tales medidas. El Registro debe resolver en 48
horas si procede o no la medida cautelar y en caso afirmativo proceder; por estos motivos no
existe inseguridad jurídica.

� Se aclaró que cuando se hace referencia en el Diagnóstico a �inseguridad�, se refiere a lo
referente a algunas de la interpretaciones de los términos los cuales son muy subjetivos
(e.g., procedimientos esencialmente biológicos, que es una secuencia de ADN per se, etc.);
a que no se ha  definido claramente que puede ser o no ser protegido y que por lo tanto se
crea un ámbito de inseguridad jurídica.

6.3.6. Aspectos Generales

6.3.6.1. Recomendaciones

� Establecer cual es el siguiente paso a seguir y definir prioridades, ahora que se tiene el
diagnostico de la situación de los DPI en el país.

� Incluir en futuros trabajos lo referente a productores usuarios de las semillas de variedades
protegidas.

Diagnóstico UCR

� Considerar en trabajos posteriores, si existen aspectos negativos producto de la aplicación
por las universidades públicas de los DPI analizados (patentes obtenciones vegetales, infor-
mación no divulgada, derechos de autor, marcas y signos distintivos, conocimientos tradi-
cionales)
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� Considerar en futuros trabajos los impactos (positivos y negativos) del uso de patentes,
obtenciones vegetales e información no divulgada, sobre la obligación que tienen las univer-
sidades públicas de �compartir� el conocimiento que se genera.

6.3.6.2. Otras Inquietudes y Comentarios

Falta de Voluntad Política

Se ha indicado en numerosas ocasiones que por falta de �Voluntad Política� no se ha dado la
aprobación de la legislación necesaria, o que proyectos para lograr una mejor información y divulga-
ción de las leyes no han sido aprobados; o no se ha contratado personal capacitado, etc. Por ello se
consideró importante clarificar a que nos referimos cuando hablamos de �Voluntad Política�

� Lograr la �Voluntad Política� significa para varios de los participantes, el generar interés, para
que el mismo se traduzca en apoyo efectivo a las actividades determinadas que se han
propuesto.

� Para otros participantes �Voluntad Política� es un concepto abstracto, que se ha usado como
excusa para no hacer las cosas, cuando las mismas no se proponen adecuadamente. Fue
sugerido por lo tanto, hacer propuestas concretas y exponerlas a todos los grupos interesa-
dos para hacer presión y así lograr que se lleven a cabo.

� Se indicó que el Registro Nacional y por ende el Registro de la Propiedad Intelectual depen-
den del Ministerio de Justicia, el cual a su vez define en base a sus recursos, una serie de
prioridades. Al parecer los DPI no han sido una prioridad en el pasado, lo que ha impedido
que una serie de proyectos tendientes a la capacitación, divulgación, contratación de perso-
nal especializado, etc., no hayan tenido una acogida favorable y esto es lo que algunos
consideran como la mencionada falta de �Voluntad Política.�

6.4. Definición de prioridades

Con el propósito de definir acciones futuras, se consultó a los participantes sobre cuales eran los
temas y DPI que consideraban como prioritarios. Seguidamente se resumen en los Cuadro 6.2 y 6.3,
los aspectos considerados como prioritarios por los asistentes al Taller de Validación.

Cuadro 6-2
Sugerencias de los participantes sobre los temas prioritarios a tratar en futuras acciones.

Taller de Validación del �Diagnóstico del Estado Actual de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual en Costa Rica, en las áreas de la Biotecnología y Mejora Genética de Plantas; IIJ, Facul-

tad de Derecho, UCR, 13 Febrero del 2002 (1 es el más prioritario, 3 el menos prioritario)

Temas Grado de Prioridad

Información y Divulgación 3
Capacitación 2
Procedimiento, Interpretación, Implementación 1
Legislación 1
Armonización de Leyes 2
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6.5. Listado de acciones inmediatas

A solicitud de los participantes, se definieron una serie de acciones inmediatas, que se consideró
debían de seguirse, producto de las inquietudes generadas en el Taller de Validación. Las mismas se
citan a continuación:

6.5.1. Establecimiento de un Grupo de Trabajo para la elaboración de un borrador de Proyecto
de Ley sobre Obtenciones Vegetales. Responsables: Integrantes Proyecto DPI / IIJ; Manuel Rodríguez.
Reunión inicial: Primera semana de marzo del 2002.

Compromisos: Aporte de información por parte de la ONS.

6.5.2. Búsqueda de Mecanismos para establecer una adecuada capacitación en DPI. Responsa-
bles: Integrantes Proyecto DPI.

6.5.3. Búsqueda de Mecanismos para lograr una eficiente información y divulgación en materia
de DPI aplicables a las áreas de la biotecnología y mejora genética. Responsables: Integrantes
Proyecto DPI, Representante de Empresarios, Funcionarios del Registro de la Propiedad Intelectual.

Cuadro 6-3
Sugerencias de los participantes sobre los temas y DPI prioritarios a tratar en futuras acciones.
Taller de Validación del �Diagnóstico del Estado Actual de los Derechos de Propiedad Intelectual
en Costa Rica, en las áreas de la Biotecnología y Mejora Genética de Plantas; IIJ, Facultad de
Derecho, UCR, 13 Febrero del 2002 (1 es el más prioritario, 3 el menos prioritario)

Temas Patentes

2

2

1

1

2

Obtenciones
Vegetales

2

2

1

1

2

Información
No Divulgada

2

2

3

3

3

Derechos
de Autor

2

2

3

3

3

Marcas

2

2

3

3

3

Conocimientos
Tradicionales

2

2

3

3

2

Información
y Divulgación

Capacitación

Procedimiento,
Interpretación,
Implementación

Legislación

Armonización
de Leyes



-72-Instituto de Investigaciones Jurídicas - Facultad de Derecho - Universidad de Costa Rica

Bibliografía

Libros

� Astudillo, Francisco. La propiedad intelectual y las nuevas biotecnologías desde la perspectiva
del comercio agrícola. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. San José,
Costa Rica.2000. 105 p.

� Centro de investigaciones Históricas. Historia de la Educación Superior en Costa Rica. Oficina
de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1991. 254 p.

� Castañon Ibarra, Rosario y otros. Políticas Públicas en Biotecnología: Propiedad Intelectual.
Asociación Americana de Soya. Distrito Federal, México. Sf. 21 p.

� Mendenhall, S. Elementos de muestreo. Grupo editorial Iberoamérica, México, 1982.

� Monge Alfaro, Carlos. Universidad e Historia. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Depar-
tamento de Publicaciones. San José, Costa Rica. 1978. 229 p.

� Memoria. Seminario sobre Efectos de la Globalización.  El papel de la Procuraduría en el Nuevo
Milenio. Junio 2000.

� Kergoat Michelle. Libèralisme et protection de L�Environnement. L�Harmattan. France.

� Santos Ditto, José. Desarrollo sostenible y biotecnología, Imprenta Universidad de Guayaquil,
2000.

� SPSP, versión 10.0 2001. Análisis Estadístico con SPSS para DOS Y Windows.

Planes de estudio

� Escuela de Biología. Plan de Estudios para Bachillerato y Licenciatura. Universidad de Costa
Rica, Facultad de Ciencias, Escuela de Biología. 1996.

� Facultad de Agronomía. Plan de Estudios de Bachillerato en Ingeniería Agronómica con Énfasis
en Fitotecnia. Universidad de Costa Rica, Facultad de Agronomía.

� Facultad de Derecho. Plan de Estudios de Bachillerato y Licenciatura en Derecho. Universidad
de Costa Rica. 2001

� Programa de Postgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales. Plan de Estudios de la
Maestría Académica. Universidad de Costa Rica. Programa de Postgrado Programa de Postgrado
en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales. 2001.

� Programa de Postgrado en Biología. Planes individualizados de Estudios. Universidad de Costa
Rica, Programa de Postgrado en Biología. 2001.



-73-Instituto de Investigaciones Jurídicas - Facultad de Derecho - Universidad de Costa Rica

� Programa de Posgrado en Derecho. Propuesta para la creación del Programa de Maestría Pro-
fesional en Derecho Notarial y Registral. Universidad de Costa Rica, Programa de Posgrado en
Derecho. 1999.p.

Resoluciones administrativas

� Rectoría de la Universidad de Costa Rica. Resolución Nº R-2729-90 del 03 de agosto de 1990.

� Rectoría de la Universidad de Costa Rica. Resolución Nº R-2939-99 del veintiséis de mayo de
1999.

Informes

� Salazar, Silvia. �Diagnóstico y análisis de la situación de la Universidad de Costa Rica. Informe
de la Comisión de Propiedad Intelectual. Comisión de Propiedad Intelectual. Consejo Nacional
de Rectores. 1993. 67 p.

Reglamentos

� Universidad de Costa Rica. Compendio de Normativa Universitaria. Reglamento de Régimen
Académico Docente. Segunda Edición. Universidad de Costa Rica. Oficina Jurídica. San José,
Costa Rica. 2000. P.341

Artículos:

(Cabrera) Jorge y (Sánchez) José Pablo, Las Negociaciones sobre Derechos de Propiedad Intelec-
tual, El Comercio y El Ambiente: Notas para una Agenda Positiva, Publicaciones INCA, San
José, Costa Rica, 58 pags., 2001.

Normativa:

Constituciones:

Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949, San José, Costa
Rica, Investigaciones Jurídicas, S.A..

Convenios Internacionales:

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, ratificado mediante Ley
número 6083 del 16 de agosto de 1977, San José, Costa Rica, Investigaciones Jurídicas,
S.A..

Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nom-
bres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda), ratificado mediante Ley número
7982 del 20 de diciembre de 1999, San José, Costa Rica, Investigaciones Jurídicas, S.A..

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996), ratificado mediante Ley número 7968 del
16 de diciembre de 1999, San José, Costa Rica, Investigaciones Jurídicas, S.A..



-74-Instituto de Investigaciones Jurídicas - Facultad de Derecho - Universidad de Costa Rica

Aprobación del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996),
ratificado mediante Ley número 7967 del 16 de diciembre de 1999, San José, Costa Rica,
Investigaciones Jurídicas, S.A..

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y Reglamento (PCT), ratificado mediante Ley  nú-
mero 7836  del  22 de octubre de 1998, San José, Costa Rica.

Leyes:

Ley de Biodiversidad, Ley número 7788 del 30 de abril de 1998, San José, Costa Rica, Editorial
Porvenir, S.A..

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley número 8039
del 5 de octubre del 2000, San José, Costa Rica, Investigaciones Jurídicas, S.A..

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y sus reformas, Ley número 6683 del 11 de octubre
de 1982, San José, Costa Rica, Investigaciones Jurídicas, S.A..

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley número 7978 del 22 de diciembre de 1999, San José,
Costa Rica, Investigaciones Jurídicas, S.A..

Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad y sus reformas,
Ley número 6867 del 5 del abril de 1983, San José, Costa Rica, Investigaciones Jurídicas,
S.A..

Ley de Información No Divulgada, Ley número 7975 del 22 de diciembre de 1999, San José, Costa
Rica, Investigaciones Jurídicas, S.A..

Ley de Protección a los Sistemas de Trazados de los Circuitos Integrados, Ley número 7961 del 30
de noviembre de 1999, San José, Costa Rica, Investigaciones Jurídicas, S.A..

Ley de Semillas, Ley número 6289 del 4 de diciembre de 1978, San José, Costa Rica.

Reglamentos:

Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto Ejecutivo número 24611-
J del 4 de setiembre de 1995, San José, Costa Rica, Investigaciones Jurídicas, S.A..

Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad,
Decreto Ejecutivo número 15222 del 12 de diciembre de 1983, San José, Costa Rica.

Pronunciamientos:

(Procuraduría General de la República), Pronunciamiento número C�274�2000 del 13 de noviembre
del 2000, San José, Costa Rica.



-75-Instituto de Investigaciones Jurídicas - Facultad de Derecho - Universidad de Costa Rica

Tesis

Alvarado Valverde Jorge E., Análisis integral de las necesidades de capacitación de los Registrado-
res del Registro Público de la Propiedad Inmueble, 2002

Rojas Ramírez, Isaac. Mecanismos de protección ambiental en relación a los principios rectores del
comercio exterior, 1994.

Llobet Yglesias, Gabriela. Regulaciones ambientales contenidas en el tratado de libre comercio de
America del Norte, 1995.

Valverde Molina, Kathia.  Analisis y perspectivas jurídicas sobre la biodiversidad en Costa Rica, con
base en las cumbres internacionales de medio ambiente, en especial la cumbre de la tierra
de 1992. 1995.

Hidalgo Xirinachs, Alejandro. Protección jurídica a los conocimientos tradicionlaes de comunidades
indígenas y a los recursos biológicos encontrados en sus territorios:  el caso de la recolec-
ción de información etnobotánica y muestras de la flora para el desarrollo de productos con
efectos terapeúticos, 1996.

Esquivel Rodríguez, Jenny; Huertas Jiménez, Hellen. Protección del ambiente y los derechos del
comsumidor. 1997.

Chaves Delgado, María Rosario. Principio de precaución y el indubio pro naturaleza. 1997

Carvajal Oviedo, German.  Analisis de la normativa aplicable a la bioseguridad en Costa Rica. 1997

Valver Soto, Max.  Legalidad de las medidas comerciales ambientales en el GATT. 1998.

Obando Quesada, Leonor.  Mecanismos de tutela ambiental:  regulación y perspectivas ante el siste-
ma multilateral de comercio, 1999.

Hernández De Mezerville, Milena; Jiménez Rojas, María Salvadora. Patentabilidad de organismos
vivos geneticamente modificados en Costa Rica, 2000.

Montero Ramírez, Laura; Montiel Cubillo, Heileen. Mejoramiento técnico de semillas a través de la
ingenieria genética y sus posibles efectos en el ambiente y la salud humana, 2000.

Pla Rieger, Karla.  Marco Legal que regula el acceso y derecho de uso de los recursos biológicos y
genéticos de Costa Rica y la legislación mundial,  2001.


	Diagnóstico del estado actual de los derechos de propiedad intelectual en Costa Rica, en las áreas de la biotecnología y mejoramiento genético de plantas
	Contenido
	Prefacio
	Presentación
	Introducción
	Diagnóstico Jurídico
	1.1. Clasificación de los Derechos de Propiedad Intelectual
	1.2. Jerarquía de las Normas en el Derecho Costarricense
	1.3. Normativa en materia de propiedad intelectual aplicable en Costa Rica
	1.3.1.  Constitución Política
	1.3.2.  Tratados Internacionales
	1.3.3.  Leyes
	1.3.4.  Reglamentos
	1.4. Constitución Política
	1.5. Patentes en la legislación común costarricense
	1.6. Secretos Industriales en la legislación común de Costa Rica
	1.7. Obtenciones Vegetales en la legislación común de Costa Rica
	1.8. Marcas y otros Signos Distintivos en la legislación común de Costa Rica
	1.9. Protección al Conocimiento Tradicional
	1.10. Derechos de Autor en la legislación común de Costa Rica
	1.11. Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en la legislación común de Costa Rica
	1.12. Conclusiones del Diagnóstico Jurídico

	Diagnóstico Registral
	2.1. Metodología empleada
	2.2. Debilidades del Sistema Nacional de Propiedad Intelectual y su Registro
	2.3. Diagnóstico  del  Sistema  de  Registro  en  Propiedad  Intelectual  relacionado  con  la biotecnología y el mejoramiento genético de planta en el Registro de la Propiedad Indus- trial de Costa Rica
	2.4. Diagnóstico del Sistema Registral para otros DPI relacionados con la biotecnología y la mejora genética de plantas
	2.4.1.  Sistema de Obtenciones Vegetales
	2.4.2. Registro para la protección de los conocimientos tradicionales

	Diagnóstico de la Universidad de Costa Rica
	.3.1.Metodología
	3.1.1. Investigación Bibliográfica Sistemática
	3.1.2. Recopilación Documental
	3.1.3. Entrevista
	3.2. Los Derechos de Propiedad Intelectual en la UCR
	3.2.1.  Los DPI en la Segunda Mitad del Siglo XX
	3.2.1.1.  La Primacía de la Actividad Docente
	3.2.1.2.  Impulso de la Estructura de Investigación
	3.2.1.3.  La Vinculación Remunerada como Catalizador de los DPI
	3.2.2.  La situación general de los DPI en la actualidad
	3.2.2.1. Cultura Institucional Indiferente a los DPI
	3.2.2.2. Falta de Normas Jurídicas en Relación con los DPI
	3.2.2.3. La Falta de Capacitación en el Tema de los DPI a los Funcionarios Vinculados con su Desarrollo
	3.2.2.4. Ausencia en los Planes de Estudios de Cursos que Analicen los DPI
	3.3. Los derechos de propiedad intelectual en el área de biotecnologia y mejoramiento genético
	3.3.1. Biotecnología y mejoramiento genético dentro de la actividad universitaria
	3.3.1.1. Unidades Académicas
	3.3.1.2. Centros e Institutos de Investigación y Estaciones Experimentales
	3.3.2.  La Protección de los DPI en las áreas de Biotecnología y Mejoramiento Genético
	3.3.2.1. Patentes
	3.3.2.2. Derechos de Autor
	3.3.2.3. Secreto Industrial y/o Comercial
	3.3.2.4. Derechos de Obtentor
	3.3.3. Cumplimiento  de  algunas  normas  relacionadas  con  los  DPI  en  las  áreas  de Biotecnología y Mejoramiento Genético
	3.3.3.1. Obtención de Licencias
	3.3.3.2. Acceso a Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales
	3.3.4 Conclusiones sobre el Diagnóstico del estado actual de los dpi en las área de la biotecnología y mejoramiento genético de plantas en la ucr

	Diagnóstico Empresarial
	4.1. Objetivos del Diagnóstico Empresarial
	4.2. Metodología Empleada
	4.2.1.  Marco Lista, obtención de la muestra y confección de la encuesta
	4.3. Resultados
	4.3.1. Caracterización de las empresas y Unidades de Investigación
	4.3.2.  Familiaridad con los DPI analizados
	4.3.3. Patentes
	4.3.3.1. Patentamiento de plantas:
	4.3.3.2. Patentamiento de Procesos, ìConstructosî y GMOís:
	4.3.4. Obtenciones Vegetales
	4.3.5. Información No divulgada (Trade Secrets)
	4.3.6. Derechos de Autor
	4.3.7. Marcas y otros signos distintivos
	4.3.8. Derechos Intelectuales Comunitarios sui generis o Conocimientos Tradicionales
	4.3.9. Aspectos generales
	4.3.9.1. Capacitación, Información y Divulgación en DPI
	4.3.9.2. Papel del Registro de la Propiedad Intelectual
	4.3.9.3. Sugerencias sobre como mejorar la Protección por DPI

	Conclusiones y recomendaciones generales
	Taller de Validación
	6.1. Programa de trabajo
	6.2. Participantes
	6.3. Validación de conclusiones/recomendaciones finales, y recomendaciones adicionales de los participantes al taller
	6.3.1. Capacitación
	6.3.1.1. Recomendaciones Educación Continua
	6.3.1.2. Comentarios
	6.3.2. Información y Divulgación
	6.3.2.1. Recomendaciones
	6.3.2.2. Comentarios
	6.3.3. Legislación
	6.3.3.1. Recomendaciones
	6.3.3.2. Comentarios
	6.3.4. Armonización de Leyes
	6.3.5. Procedimiento, interpretación e implemen-tación de DPI
	6.3.5.1. Recomendaciones
	6.3.5.2. Comentarios
	6.3.6. Aspectos Generales
	6.3.6.1. Recomendaciones
	6.3.6.2. Otras Inquietudes y Comentarios
	6.4. Definición de prioridades
	6.5. Listado de acciones inmediatas

	Bibliografía
	Libros
	Planes de estudio
	Resoluciones administrativas
	Informes
	Reglamentos
	Artículos:
	Normativa:
	Pronunciamientos:
	Tesis





