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CONSEJO UNIVERSITARIO

Criterio sobre el proyecto de ley Reforma de varios articulos de la Ley de marcas y otros

signos distintivos y de la Ley de patentes de invencion, dibujos
y modelos industriales y modelos de utilidad

(Acuerdo firme de la sesion N.° 5121, articulo 3, del miércoles 29 de noviembre de 2006)

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.

La Constitucion Politica de la Republica de Costa Rica establece en el articulo
88 que: “Para la discusion y aprobacion de proyectos de ley relativos a las
materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las
demas instituciones de educacion superior universitaria, o relacionadas
directamente con ellas, la Asamblea Legislativa debera oir previamente el
criterio del Consejo Universitario o al érgano director correspondiente de cada
una de ellas”.

Para tal efecto, el Lic. Alexander Mora Mora, Presidente de la Comision de
Juridicos de la Asamblea Legislativa, solicita el criterio de la Universidad de
Costa Rica sobre el Proyecto de Ley Reforma de varios articulos de la Ley de marcas y
otros signos distintivos, N.° 7978, de 6 de enero de 2000 y de la Ley de patentes de invencion,
dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.° 6867, de 25 de abril de 1983.
Expediente N.° 16.118. (oficio del 9 de agosto de 2006).

La Rectoria remite el citado proyecto de ley al Consejo Universitario para su
analisis (oficio R-5022-2006 del 11 de agosto de 2006).

El MBA Walther Gonzalez Barrantes, Coordinador de la Comision Especial,
integra en la Comision al M.Sc. Luis Jiménez, Director de PROINNOVA;
Vicerrectoria de Investigacion; Dr. Pedro Suarez Baltodano, especialista en
Derecho Internacional Privado y Propiedad Intelectual y profesor de la Facultad
de Derecho; Dra. Patricia Sanchez Trejos, profesora de la Facultad de Ciencias
Agroalimentarias, y Licda. Ernestina Aguirre Vidaurre, miembro del Consejo
Universitario.

En virtud de lo regulado por el articulo 6 de la Ley N.° 7293, seria improcedente
el cobro de una tasa a la Universidad de Costa Rica, por concepto de las
inscripciones a las que se refiere el articulo 94 de la Ley de marcas y otros



signos distintivos, Ley N.° 7978, del 6 de enero de 2000, y en relacion con el
articulo 33 de la Ley de Patentes de invencion, dibujos y modelo industriales y
modelos de utilidad, N.° 6867, del 25 de abril de 1983, producto de la antinomia
normativa.

La proteccion de la propiedad intelectual es un instrumento muy importante en
las politicas de desarrollo de un pais; es una herramienta que surgié en el
mundo como un incentivo a la creatividad y a la innovaciéon. Como instrumento
que es, debe ser moldeado de acuerdo con el modelo de desarrollo econdmico
que un pais se proponga seguir. De tal manera, dependiendo de las metas que
se quieran lograr y los medios para conseguir esas metas, asi se debe disefiar
el sistema de proteccion a la propiedad intelectual. Por esta razén, al ser este
un tema de gran envergadura, es conveniente que las reformas de las leyes en
esta materia sean producto de un profundo analisis y un debate acerca de cual
es el rumbo que el pais quiere tomar en este sentido.

Para que el pais se inserte efectivamente en la economia del conocimiento, en
la promocion de las biotecnologias, en la atraccion de inversiones basadas en
el conocimiento, seria propicio hacer una reforma integral y replantear las leyes
de proteccion de la propiedad intelectual, en términos de aprovechar las
oportunidades coyunturales de mejoramiento, en el contexto de una reforma
con vision para el desarrollo.

ACUERDA

1.

Comunicar a la Asamblea Legislativa, por medio de la Secretaria del Directorio
de la Asamblea Legislativa, que la Universidad de Costa Rica recomienda
rechazar el Proyecto de Ley Reforma de varios articulos de la Ley de marcas y
otros signos distintivos, N.° 7978, del 6 de enero de 2000 y de la Ley de
patentes de invencion, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N.°
6867, del 25 de abril de 1983 (expediente N.° 16.118).

Recomendar a la Asamblea Legislativa que efectue un debate profundo, con
especialistas en estos temas, a efecto de aprovechar el impulso legislativo
actual para hacer una revisidon de las leyes en la materia, que le permita al pais
crear un régimen institucional mas completo, un sistema eficaz para la
promocion del desarrollo tecnolégico, el cual responda a una vision integral de
la proteccion de la propiedad intelectual como una de las politicas publicas
para promover el desarrollo del pais.

OBSERVACIONES GENERALES

e En relacion con aspectos generales sobre los procedimientos de adquisicion y
mantenimiento de la Propiedad Intelectual y su administracion.



Es importante mantener la distincion que hace el ADPIC (Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y el Convenio de Paris entre la
fase de inscripcidén de la propiedad intelectual, de las fases previas y posteriores de
adquisicion y mantenimiento de estos derechos, razén por la cual no deberiamos
hablar de una mera inscripcion de estos derechos, sino de un procedimiento complejo
de reconocimiento, otorgamiento, registro y mantenimiento de estos. A diferencia de
los registros de propiedad inmueble y mueble, de bienes corporales, en el caso de la
propiedad intelectual, estos registros tienen una funcion de garantizar la publicidad de
esta informacién, poner a disposicion de los terceros, y de las partes mismas,
mecanismos que permitan tener certeza acerca de los actos inscritos; es decir, el
Registro Publico unicamente actia como “érgano de comunicacion y publicidad” y no
como un ente fiscalizador, encargado de otorgar un refrendo a los actos juridicos. Al
respecto, es importante crear un Instituto de la Propiedad Intelectual, que tenga la
funcion de “administrar” la propiedad intelectual en el pais.

Es relevante tener en cuenta que la denominacion de origen es conceptual, técnica y
socialmente diferente a lo que se entiende como normas de origen o certificados de
origen, las cuales se utilizan en tratados de libre comercio para indicar a las
autoridades aduaneras el origen del producto y de su valor agregado.

La ley debe garantizar el evitar abusos en el uso de licencias de marcas en los casos
de que se pretenda crear monopolios o condiciones anticompetitivas, tales como
dividir mercados, con el fin de eludir la competencia en este. Para ello deben
fortalecerse los mecanismos de promocion de la competencia y abuso de dominacion-
dominantes y coordinarse con esta legislacion en materia de propiedad intelectual.

e Respecto de la Ley de marcas y otros signos distintivos. (La principal preocupacion
versa sobre el régimen de las Denominaciones de Origen).

Estas constituyen un elemento central de mercadeo de productos de alta calidad, que
permiten a las comunidades organizadas alrededor de ellas obtener un mejor
rendimiento econdémico por su actividad, un mayor valor agregado para el pais. La
materia es de importancia estratégica para el desarrollo del sector agricola
costarricense.

La solicitud de una denominacion de origen deberia ir acompanada de un pliego de
condiciones, en el que se cuente con un documento técnico, histérico y de delimitacién
del territorio, donde se demuestre la calidad que hace unico el producto y el derecho
que la region tiene de usarlo. Para ese efecto, es importante que exista una oficina
encargada de dar difusion y asesoria a los interesados, pues en Costa Rica a la fecha
no existen denominaciones de origen ni una cultura sobre esta materia, pese a que se
ha dado difusion mediante la Comision Nacional de Denominaciones de Origen
(liderada por la Universidad de Costa Rica y el MAG). No obstante es importante dotar
de partidas presupuestarias a estas entidades para que estos proyectos puedan
trabajar con eficacia.

Se debe tener en cuenta que Europa ha tenido por casi un siglo la cultura de proteger
y valorar sus productos, por lo que es importante hacer notar que el uso de la
denominacion de origen en Costa Rica tiende a romper los principios de esta figura
juridica. Por ejemplo, hay solicitudes para la concesiéon de denominacién de origen
para productos foraneos, como el caso de la teca y muchos otros ya inscritos, por



desconocimiento o por lucro. Si la situacion sigue con esta tendencia, sera cada vez
mas dificil para el pais proteger con sus nombres geograficos sus productos, porque
otros paises tendran prioridad de proteccion ya que tienen politicas mas activas en
ese sentido, y para Latinoamérica y Europa es frecuente que se repitan los nombres
de regiones.

Asi como es importante que este derecho se reserve o se dé con prioridad a
comunidades organizadas alrededor de un producto y que en muy pocos casos se
deje libre a una entidad fisica o juridica, ya que se pierde el espiritu de organizacion,
con el fin de que mejore la comunidad. De lo contrario, una firma poderosa podria
tomar posesion del nombre geografico de la region para proteger sus productos,
dejando al lado la comunidad.

Durante la fase de inscripcion, debe trasladarse la solicitud a un cuerpo técnico, para
que se indique si la denominacion de origen solicitada puede ser recibida, ya que, en
principio, hay presentadas en el Registro solicitudes para productos no originarios
(como el caso de la teca) y otros que en vez de una denominacion, deben ser
protegidos con indicaciones geograficas.

A efectos de que el pais pueda aprovechar este valioso instituto a favor de sus
sectores agricolas y artesanales, es imperativo crear un érgano central especializado,
que coordine y asesore a los consejos reguladores y que esté basado en tres pilares:
el gubernamental, el técnico y el de control y sancién, donde el primero sea de
competencia compartida entre el Registro de la Propiedad Industrial, el Ministerio de
Produccién (donde se incluye COMEX), el técnico (la Comision Nacional de
Denominacién de Origen) y el de control y sancién (la Entidad Costarricense de
Acreditacion y el Tribunal Agrario), se debe sefalar que ya existe un cuerpo técnico,
que es la Comision Nacional de Denominacién de Origen, Comision interinstitucional,
interdisciplinaria, que esta a la espera de la nueva integracion del Ministerio de
Produccidn para seguir los trabajos iniciados.

Ademas, de mantener un sistema de control interno, el Gobierno debe mantener un
sistema de control externo que vele por los derechos del consumidor; asimismo, al
existir ya el Tribunal Agrario, a este le tocaria lo concerniente a la sancion.

La participacion de las universidades puede ser una gran ayuda en los estudios
técnicos que derivaren de las propuestas de denominacion de origen y que pueden
contribuir a la formulacion del Pliego o Protocolo de condiciones del producto, en el
que deben darse una serie de estudios interdisciplinarios, que demuestren, a nivel
técnico, que la diferenciacién es producto de clima, topografia, hidrologia, practicas
culturales y la caracterizacion organoléptica y culinaria del producto. Entre los
estudios tenemos: estudios histéricos, que demuestren el verdadero vinculo con la
region; estudios geograficos, que delimiten la region para evitar problemas
posteriores, estudios que den cuenta de la organizacién de la comunidad pues debe
ser una peticion colectiva, y el grado de tecnologia empleada.

La Denominacion de Origen y las Indicaciones Geogréaficas Protegidas deben
considerarse mas alla de un tema meramente legislativo; es muy complejo y deben
participar en el sistema: un componente técnico, un componente organizativo,
legislativo y normativo, y un componente de control sobre la delimitacion geografica, y
las practicas culturales.



9.

10.

11.

Es necesario regular adecuadamente el 6rgano de gestion de la denominacion de
origen. Al respecto, es preferible llamarlo consejo regulador, para poder homogeneizar
términos con Europa, que es donde se inici6 este tipo de certificacion oficial, y resaltar
la necesidad de que este 6rgano regule los estandares de calidad del producto y su
promocion.

Debe existir la posibilidad para otras certificaciones como las Indicaciones Geograficas
Protegidas, etiquetas tradicionales, etiqueta roja, certificado de conformidad, comercio
justo y otras que pueden ayudar a diferenciar al producto. La etiqueta y el logotipo no
se pueden dejar como algo optativo, ya que la apariencia externa, los logotipos y otros
rasgos externos ayudaran al consumidor a reconocer y preferir el producto.

El empleo del derecho de la denominacién de origen restringe el uso solo a los
productores, fabricantes o artesanos que desempefien la actividad dentro de la zona
geografica delimitada, permitiéndose unicamente para aquellas personas que
registren dicha denominacion o estén autorizadas por el titular; de modo que si hay
una solicitud previa de una marca con un nombre geografico utilizado como indicacién
geografica, o con potencialidad de ser utilizado como tal, la comunidad que quiera
organizarse por medio de una indicaciéon geografica, no podra hacerlo mas porque
tiene prioridad la solicitud de la marca hecha de buena fe, o la marca preexistente.

Entonces, la mencion de que la denominacion solo la pueden utilizar quienes
desempefian su actividad dentro de la zona geografica delimitada, acarrea el
inconveniente de que el uso de la denominacion la puedan hacer productores que no
desempefien su actividad en dicha zona; es decir, que las denominaciones de origen
empiecen a ser utilizadas como simples marcas, desnaturalizando su funcion.

En relacion con este punto, se debe abrir el debate sobre qué visidbn se va
implementar en el pais. En el caso de la vision europea, esta ha dado preeminencia al
derecho de la comunidad para organizar su produccion alrededor de una indicacion
geografica 0 una denominacién de origen, lo cual se explica por la gran importancia
que tienen las indicaciones geograficas y denominaciones de origen para diferenciar
productos agricolas y artesanales de una regién de la otra, y con ello conseguir
colocar a dichos productos con un valor agregado mayor.

Aunque de hecho en Costa Rica se ha procurado organizar a los productores
agricolas y artesanales alrededor de indicaciones geograficas y denominaciones de
origen, a efectos de que puedan generar productos de mayor calidad, que se
diferencien en el mercado y puedan colocarse en mejores condiciones en los
mercados nacionales e internacionales. Véase, como ejemplo, el problema de la
marca de quesos Turrialba, o el uso que se hace de café Tres Rios, Tarrazu, entre
otros. Si a alguien se le ocurriera utilizar el nombre de esas regiones como marca,
queda vedada la posibilidad de las comunidades de utilizarlo como indicacion
geografica.

En contraposicion, Estados Unidos no ha desarrollado una cultura de denominaciones
de origen e indicaciones geograficas como la europea, y se presenta la situacion de
que se han dado marcas que muestran rivalidad con las indicaciones geograficas o
denominaciones de origen. Mediante paneles, en el marco de la OMC, la tendencia ha



sido la de dar mayor proteccién a las marcas y permitir la coexistencia entre marcas y
denominaciones de origen.

e Respecto a la Ley de patentes de invencion, dibujos y modelos industriales y modelos
de utilidad

El proyecto de ley es omiso en evidenciar el problema que existe en Costa Rica con el
uso de entidades externas para realizar examenes técnicos sobre el patentado de una
invencion. Pese a la existencia de personal competente con conocimientos técnicos
en cada una de las materias objeto de patente en el pais, también es necesario
capacitar a esas personas como examinadoras, pues no es suficiente con conocer de
una materia, si no que hay que tener profundo conocimiento sobre el tema de patentes
y sobre todo sobre cémo se realiza un examen de una solicitud de patente. Sobre este
tema, es de vital importancia que se cree una entidad con capacidad no solamente
registral, sino técnica, para administrar este tipo de propiedad, que normalmente se
realiza en el mundo por medio de oficinas de patentes; en Latinoamérica la tendencia
ha sido crear institutos de la propiedad intelectual.

El tema del examen de las solicitudes no se ha visto en Costa Rica con la importancia
que merece; por lo tanto, las soluciones que se proponen son simples parches que
tratan de hacer modificaciones parciales sin ningun contenido. El hecho de no contar
con examinadores internos, tal y como lo realiza el 99% de las oficinas de patentes en
el mundo, hace que el sistema costarricense de examen externo sufra de una serie de
inconvenientes.

Con el fin de solventar las deficiencias antes mencionadas, es de vital importancia dar
contenido presupuestario a los programas necesarios para ese efecto. En materia de
patentes, se requiere dotar de presupuestos y crear una entidad técnica, ya sea
adscrita a este Instituto de la Propiedad Intelectual o en cooperacién a una universidad
como la Universidad de Costa Rica que tenga presupuestos y personal técnico
capacitado y con disponibilidad de tiempo para realizar los examenes de forma agil. Al
respecto, por las economias de escala, se sugiere que se realice un tratado a escala
centroamericana para que en Costa Rica se cree esta oficina técnica, que dé servicios
a la Region. Bien hariamos si definimos esto lo antes posible, aprovechando esta
iniciativa legislativa para crear la organizacion base que podria vender servicios a
Centroamérica, en cooperacién con otras entidades internacionales para evaluar las
patentes. Esta entidad podria recibir donaciones de naciones amigas para valorar las
solicitudes locales de patentes en determinadas areas que fueran prioritarias, o que
tengan, por ejemplo, el aval de una universidad o instituto de investigacion.

La reforma obvia toda una discusién que se ha suscitado con respecto a la duracién
de la patente y su entrada en vigencia. En cuanto a este punto, no debemos olvidar
nuestras obligaciones en el Convenio de Paris para reconocer prioridad a solicitudes
presentadas en otras oficinas, y para dar trato nacional a dichas solicitudes. No
obstante, eso no impide que se establezcan elementos que pongan a los
costarricenses en igualdad de condiciones, mediante mecanismos que den
informacion a los nacionales sobre las ventajas de patentar, y asesoria sobre como
realizar dicho tramite, creando o dotando de presupuestos a las universidades para
que puedan apoyar a los costarricenses a obtener los beneficios de la proteccién de
patentes. Si no existe una politica industrial encaminada a la innovacion, los



beneficios para el pais en la materia seran pobres por culpa de nuestra falta de
iniciativa. Es conveniente determinar que el Registro de la Propiedad Intelectual, o lo
que recomendamos, un Instituto de la Propiedad Intelectual encargado de
administrarla, se pueda beneficiar de sus propias rentas, de manera auténoma. Sin
embargo, como hemos dicho, debe hacerse en el contexto mas general de cual es el
tipo de institucion de proteccién de la propiedad intelectual que necesita Costa Rica.

5. En lo que corresponde a las patentes nacionales, bien se podria crear una patente
especial, con algunas ventajas para el pais y sus titulares que justifiquen la posibilidad
de tasas reducidas. Esta es una propuesta sumamente conveniente y de la cual se ha
venido hablando de su necesidad en el pais para el beneficio de los inventores
nacionales. Se recomienda altamente esta regulacion y se indica que posiblemente
podra establecerse por tamafio de empresa y razén social del solicitante, a efecto de
evitar demandas por trato desigual por parte de los solicitantes extranjeros.
Perfectamente se podria exonerar a las universidades del pais de dichas tasas y
podria permitirse que los particulares hagan contratos con dichas universidades para
que ellas las patentes en beneficio mutuo.

6. Para aligerar los procesos y sanear los archivos, se deberia solucionar el tema de las
notificaciones en el Registro de la Propiedad Intelectual. En este momento, se notifica
a quien se presente a ser notificado y ese hecho atrasa el proceso. Hay que crear
conciencia de que la propiedad intelectual es una rama especial del derecho comercial
internacional, sujeta a tratados internacionales que obligan al pais a protegerla con
procedimientos agiles e informales, en beneficio de todos ya que su proteccioén es vital
para la promocion de la competencia leal, y el desarrollo de las artes y las ciencias
utiles.

7. Es importante que la oficina que administre la propiedad intelectual en Costa Rica
tenga personal especializado y procedimientos agiles sobre los mecanismos
existentes para alcanzar el balance entre los intereses legitimos de los titulares y de
los usuarios, tal y como lo ordena el articulo 7 del ADPIC' (Aspectos de los derechos
de propiedad intelectual relacionados con el Comercio). En ese sentido, es importante
la definicibn de competencias y mecanismos agiles y claros sobre interpretaciones y
resoluciones administrativas, que nos aclaren lo referente a usos justos, como el caso
de bibliotecas, oficinas de justicia, entre otros, limitaciones a la propiedad intelectual
en aras de proteger el interés publico o intereses particulares, relevantes para nuestra
politica industrial, asi como para imponer las medidas correctivas necesarias como
licencias obligatorias, caducidad del derecho, etc. Esto es vital ya que en los Estados
Unidos de América, via jurisprudencia, se ha desarrollado la doctrina del uso justo en
materia de propiedad intelectual, doctrina que en Costa Rica, por lo lento de los
procedimientos judiciales, no puede desarrollar con igual dinamismo en beneficio del
pais, por lo que es conveniente dotar a las autoridades administrativas de
competencias en dicha materia.

! Acuerdo referido a Propiedad Intelectual emanado de la Ronda Uruguay .



