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1 - Objetivos y presentacion

Lo que actualmente se conoce como la Ley Namero 6867, sea, la
de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad”, se inici6 como un
o cuyo estudio estuvo a cargo de la Comisién Permanente de Go-

y Administracién de la Asamblea Legislativa (periodo constitucional
prendido entre los afios 1982-1986, durante el Gobierno del Presidente
ge Alvarez). Dicho proyecto se tramité bajo el expediente nimero
5, el cual en un inicio correspondia {inicamente a un proyecto de ley
ominado "Decldrase el berbicida propanil articulo de wutilidad piblica’,
y los diputados, miembros de la comision mencionada, estimaron conve-
te aprovechar la ocasién para hacer una reforma total al sistema y la
slacion de patentes que existia en nuestro pafs, la cual dicho sea de
era muy antigua (Ley nimero 40 de 1896) y por lo tanto ineficaz
la realidad industrial de nuestro pais en ese entonces.

Se dice que se aproveché la coyuntura para proponer una nueva ley
atentes de invencion, ya que el proyecto original para declarar el her-
ida propanil de utilidad pablica suscito un debate piblico fuerte en el
el punto central era un problema referido al otorgamiento de una
ente a una compafifa extranjera, la cual estaba protegida legalmente para
solizar ¢l mercado de ese producto, lo que acarreaba serias conse-
as para el pais.
El proyecto original fue encargado a una subcomisién para su estudio,
a cual estimé que era mds conveniente legislar en forma general que como
e propuso en un principio, en forma concreta y sobre un producto como

El presente informe busca realizar un andlisis de todo el proceso
ativo, realizado por la Comisién Permanente de Gobierno y Admi-
acién de la Asamblea Legislativa, durante los afios 1982-1983, proceso
e finaliz6 con lo que hoy se conoce como la Ley 6867.

Con este andlisis se pretende contar con un documento base, a través
del cual cualquier negociacién o acto que se realice con esta ley, pueda
. encontrar las razones tedricas y pricticas que sirvieron de fundamento 2 la
nueva Ley de Patentes de Invencion,

Pero, sobre todo, se pretende sustentar no solo la trascendencia ju-
ridica de la ley, sino sus consecuencias précticas, demostrando que muchas
de sus normas obedecieron mis a criterios pricticos y politicos que a criterios
tedrico-juridicos.

» El informe se divide en tres grandes secciones o capitulos: Una fase
introductoria, en la cual se explica cuil fue el procedimiento legislativo
que se le dio a la Ley 6867, cuil fue la razon por la cual surgid la in-
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quictud de legislar sobre materia de patentes de invencitn, y ademis se
establece una referencia doctrinaria en materia de Propiedad Intelectual que
sitve para informar al lector de los principios bésicos que rigen la materia,
con lo cual podri comprender en una forma mis técnica las razones que
sirvieron para formular cada una de las disposiciones de esta ley.

La segunda seccién la constituye una especie de anilisis de la labor
legislativa, tanto durante Ia etapa previa de Comisibn como durante las
sesiones extraordinarias que fueron convocadas para culminar con la apro-
bacién de tan importante cuerpo normativo; en esta seccién se formula un
anilisis exhaustivo de uno de los puntos mds importantes a que se refiere
cualquier legislacién sobre patentes de invencién, como lo es lz duracion
de la proteccion de la patente, punto que fue regulado en el Articulo 17
de Ia ley, y fue la razén por la cual nos propusimos estudiar a fondo el
expediente legislativo, ya que la ley establece nuevos plazos de proteccitn,
los cuales han sido objeto de serias criticas por lesionar “supuestamente”
los intereses de algunos sectores industriales.

La tercera, y Gltima seccién, es dedicada a las conclusiones que pu-
dimos alcanzar con este estudio, en las que podremos encontrar en forma
concreta cudles fueron las bases y el fundamento que dio origen al articulado

de la Ley de Patentes de Invencién, Dibujos y Modelos Industriales y
Modelos de Utilidad.

II.  Legislacion sobre Patentes de Invencién en Costa Rica antes de la
ley 6867

La Ley de Propiedad Intelectual no servia para lograr el desarrollo
tecnolégico y la inventiva de los costarricenses, lo cual habia causado que,
conforme se desatrollaba industrialmente el pais, los inventores nacionales
disminuian su participacién en el sistema de patentes. Asi vemos que cons-
tituye ejemplo de lo anterior el hecho de que las patentes originarias de
Costa Rica, que hasta 1964 pertenecian en un sesenta y cinco pot ciento
a nuestro pais, no llegaban ni al diez por ciento en 1982, esto significa
que en menos de 15 afios el registro de patentes pas6 a ser dominado por
particulares localizados fuera del pais, de un grupo reducido de paises
altamente desarrollados.

Las Patentes locales eran bisicamente de inventores independientes
de escasa capacidad financiera y empresarial. Por otro lado, la mayorfa de
las invenciones se encontraban en sectores poco significativos de la industria
y se relacionaban con productos de poca importancia comercial.

Esta realidad contrasta evidentemente con el hecho de que el paten-
tamiento extranjero se habfa concentrado en las industrias mis modernas
y dindmicas, mis rentables y en un némero reducido de Empresas Trans-
nacionales. Esto demuestra por qué en el afio de 1978 mis de doce firmas

extranjeras controlaban el veimticuatro por ciento del patentamiento local
de Costa Rica.
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El fenémeno de la desnacionalizacién del sistema de patentes en
Costa Rica se debia, en gran parte, a que la ley nimero 40 de 1896
?ermitia el acceso indiscriminado de patentes extranjeras (basadas en el
sistema de revalidacién de invenciones ya conocidas y publicadas en el
extranjero, y en ese cuerpo legal que no planteaba restricciones ni requi-
sitos u obligaciones para obtener d_icha revah_daaén); por otro _lado, esta
ley impedia el registro de innovaciones de tipo adaptativo de inventores
locales, los cuales se rechazaban generalmente por falta fie {nformaaon
adecuada de los inventores. La ley nimero 40 no protegia ni las de“ff‘
‘minadas innovaciones ‘‘menores’, ni las innovaciones “de empleados”.

Asi es como se puede apreciar que Ia legislacion vigente en nuestro
pais, antes de crearse el proyecto de ley 6867, no cumplia con las nece-
sidades bisicas con que debe cumplir todo régimen de patentes, a saber:
Facilitar la “evaluacién, seleccién, adquisicion y adaptacién f:le tecnologia
extranjera, asi como el perfeccionamiento de dicha tecnologia de confor-
“midad con las necesidades de cada pais” (criterio tomado de la Ley modelo
~creada por la Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial -O.M.P.L.-

- para los paises en vias de desarrollo).

£ ¥ %

Critica a la legislacién anterior (fundamento para la creacién del Proyecto
de Ley sobre patentes de invenci6n)

La ley namero 40 de 1896 no constituia un canal para receptar tec-
nologia extranjera por las siguientes razones:

a) Los requisitos de patentabilidad no aseguraban que las invenciones
e contuveiqeran altura inventiva y aplicabilidad industrial.

(b) No exigia requisitos sobre descripcién de las invenciones, lo cual
' correlativamente producia que no se difundieran los conocimientos
protegidos.

¢) No definia el concepto de “explotacién”, lo cual llevaba al Registro
) de Patentes a aceptar como prueba de la misma que se practicara en
cualquier pais aunque no se hiciera en Costa Rica.

(d) Carecia de sanciones y medidas para promover la explotacién de las
patentes.

(¢) No excluia el monopolio de la importacion de los derechos que
confieren las patentes.

Podemos ver claramente que el sistema funcionaba perfectamente para
que los titulares extranjeros obtuvieran un monopolio de importacién con
lo que controlaban el mercado local, ya que formaban una barrera para_
otras importaciones y al mismo tiempo impedian la competencia con Ppro
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ductos locales. Ademis, en base a esta legislacion, se llegé a comprobar
que las patentes otorgaban a sus titulares base legal para justificar la
imposicién de pricticas y cldusulas contractuales restrictivas. La legislacion
anterior a la ley 6867 no contemplaba c6mo prevenir y controlar los efectos
monopélicos de las patentes: al mismo tiempo concedia plazos excesiva-
mente largos para proteger la duracién de la patente sin establecer tasas
ni costo alguno para sus titulares, sea, que no existia un sistema para
garantizar econémicamente el mantenimiento ni la patente ni del Registro
Nacional de Patentes. Asimismo, esta ley, no establecia diferencias respecto
al trato de materias patentables, ni siquiera respecto a aquellas que no
constituian invenciones. Es decir, 7o se restringid el sistema de patentes
en sectores estratégicos, en los cuales el orden y el interés piablico justifi-
caban un tratamiento especial, como por ejemplo el Sector de Salud Pu-
blica, Ia Alimentacién, la Seguridad Nacional, etc,

El sistema sobre patentes en Costa Rica fue criticado no tanto por
el sistema en si, sino por la forma en que estaba legislado. Era inminente
la necesidad de actualizar la legislacion para que se adaptara a la existencia
de empresas extranjeras como principales titulares de los derechos paten-
tados en Costa Rica, para que se aumentara la industrializacién por medio
de una efectiva transferencia de tecnologia, para que se evitaran las pric-
ticas restrictivas del comercio internacional, y para asegurar la proteccién
de los consumidores.

1. Problemas de la Ley nimero 40 (1896)

(a) No promovia el desarrollo tecnolégico ni la inventiva local.

(b) La mayoria de las patentes registradas eran extranjeras, las cuales se
han concentrado en las ramas mis dindmicas y modernas (como
fertilizantes, agroquimicos, firmacos y productos eléctricos), con lo
cual han acaparado el sector industrial.

(¢) No sirvi6 como canal de transferencia de tecnologia para nuestro
pais, las patentes en Costa Rica no son utilizadas para este fin; las
compafifas extranjeras patentan en Costa Rica para acaparar el mer-
cado local y tenerlo listo para comercializar sus prodf;ctos cuando
lo necesiten.

(d) No defini6 un concepto claro y preciso del término “explotacion
de la patente”, considerando la importacién del producto como
prueba suficiente de la explotacién, con lo que se gener6 un mono-

polio de importaciones con su respectiva consecuencia: la eliminacion
de la competencia internacional.

(¢) No promovié la invencién en Costa Rica, ya que permitiendo que
se importe el producto terminado al pais, no puede haber incentivo
para que la empresa extranjera invierta en nuestro pais.
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— La nueva ley busca eliminar los monopolios de importaciones, es-
tablece un concepto claro y definido sobre lo que debe ser consi-
derado como ‘‘explotacién”, ademas fue elaborada tomando como
base que en nuestro pais casi la totalidad de las patentes estin en
manos de compafifas extranjeras, por lo cual establece mecanismos
para que el inventor nacional se vea benefiicado y para que se dé
una efectiva transferencia tecnolégica como consecuencia de esos
mecanismos.

2. Evolucion del proyecto de ley

El proyecto fue tramitado en el expediente 9345; en sus inicios
contemplaba tunicamente tramitar un proyecto de ley que regulaba un caso
concreto, declarar el berbicida propanil articulo de interés piblico, el cual
fue remitido a una subcomisién de la Comisién de Gobierno y Adminis-
tracién de la Asamblea Legislativa para su estudio correspondiente.

La subcomisién se percaté de que en vez de legislar sobre un caso
concreto (Propanil), era estrictamente necesario que se ideara una férmula
para crear la legislacion general sobre patentes de invencidn, ya que la
legislacién vigente no cumplia con la finalidad social para la cual fueron
creadas las patentes. Asi es como la Sub-comision consider conveniente
recomendar la sustitucién del texto original por uno que contemplara la
modernizacién‘de la legislacién vigente en materia de patentes. Conforme
al régimen establecido en el reglamento de la Asamblea Legislativa, y a

la importancia del proyecto, se invitaron representantes de 6rganos publicos

y empresas privadas para que se manifestaran 2l respecto.

El Poder Ejecutivo encargd a una Comision de Expertos (comision
interinstitucional) la redaccién final del documento que fue sometido a
discusién. Estos expertos, a su vez, se convirtieron en asesores permancntes
de la Comisién Legislativa en el estudio y tramite del proyecto.

El objetivo de la nueva ley sobre patentes de invencién es lograr que
las patentes se constituyan en un instrumento dinimico para el fomento
del desarrollo técnico nacional y la transferencia de tecnologia, que ascgure
la efectiva incorporacién y exportacién de innovaciones productivas en
la industria costarricense.

III. Parte General
1. La propiedad intelectual en la doctrina desde una perspectiva juridica

La propiedad intelectual es considerada como un tipo especial de
propiedad, totalmente diferente de lo que se conoce como propiedad mueble
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o inmueble. Algunos han tratado de sustentar la tesis de que podria consi-
derdrsele como un derivado de la propiedad mueble; esta posicion ha sido
refutada por muchos autores, como don Alberto Brenes Cordoba (*Tratado
de los bienes”), en nuestro pais, quien sostuvo la tesis de que “la pro-
piedad intelectual se diferencia de la comdn propiedad mueble en que
solo reconoce al inventor un derecho de dominio limitado a cierto espacio
de tiempo, transcurrido el cual el invento pasari a ser del dominio
publico”,

Otros autores, al estudiar este tipo especial de propiedad (como Luis
Diez-Picazo: Fundamentos del Derecho civil patrimonial’”), dicen que las
creaciones intelectuales son aquellas susceptibles de convertirse en bienes
inmateriales y por consiguiente en objeto de derecho. Esta clase de bienes
puede ser protegida por derechos reales, ya que, por un lado, su finalidad
es buscar el goce zﬁ?acto e inmediato del bien (creando efectos “erga
omnes”, gm: lo que se puede concluir que ostenta el principio de la
absolutividad), y por otro trata de admitir y proteger un monopolio eco-
némico, excluyendo a otros. El régimen de este tipo de bienes se aproxima
al de la propiedad, es por ello que estos autores lo consideran como parte
de la doctrina de los derechos reales.

Asi es como vemos que las invenciones o creaciones intelectuales,
son objeto de una legislacién especial.

(8) Naturdleza juridica

La propiedad intelectual comprende una serie de derechos que se
ejercitan sobre bienes incorporales (ejemplo: un invento). Se considera
un derecho real ya que supone un poder juridico que es ejercitado por
una persona determinada (vgr.: el inventor) para aprovechar su invento
en forma total o parcial, pudiendo oponer ese poder “erga omnes”. Esta
Gltima caracteristica, la de producir efectos frente a todos los hombres,
hace ver claramente la relacién juridica entre sujeto activo (inventor) y el
sujeto pasivo universal (todos los hombres), de la cual surge una obli-
gacién concreta de no hacer por parte de este sujeto pasivo (ej.: no imitar
el invento) y no simplemente “no molestar al titular del derecho” como
en los demis derechos reales.

De todo lo expuesto se deduce que al hablar de “propiedad inte-
lectual” estamos frente a un derecho patrimonial de naturaleza veal.

(b) Temporalidad del derecho

Este derecho real se manifiesta en la vida juridica como un privilegio
temporal, durante el cual su titular puede aprovecharse del bien incorporal,
con lo que se puede decir que estamos frente a un monopolio tutelado
por la ley durante un plazo limitado.

En doctrina se dice que el derecho de la propiedad intelectual se
fundamenta en dos aspectos:
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(i) Influencia externa. Se tefiete a que por mds originales que
ezcan, las obras del ingenio son ampliamente influenciadas por el tra-
jo ajeno. Brenes Cdrdoba nos dice que “el autor toma del fondo comiin
saber humano los elementos principales de su obra”. :

P De esta forma cuando la ley reconoce y protege el invento por cierto
‘tiempo, no se puede decir que se estd expropiando al inventor, sino mjs

debe considerarse como si éste estuviere restituyendo algo al mundo
electual, ya que de éste fue que pudo reunir los elementos de ]ullac;g
esarios para llevar a cabo su invencién. Asi es como fe‘i‘zeado el plazo
orgado al inventor, el invento pasard a formar parte del “fondo c?mu.n
del saber humano, y podri servir como elemento de juicio para futuras

. ii) Cardcter wtilitario. Es consecuencia de la influencia externa.
Se :efl(::g al interés de la colectividad en difundir los inventos necasam:s
y atiles. Este punto es muy importante, ya que tiene que ver dl?ctamene
con el desarrollo de los pueblos, tanto desde el dngulo cientifico como
‘desde un punto de vista econémico y, a veces, politico. : ;
Es asi como, dada la naturaleza del derecho sobre la prop::ldad .
telectual, la ley siempre encontrard obsticulos para pretender conceder pelra
petuidad, e inclusive plazos que se consideren largos o exges:ivos;la
Pmbucaén de la duraci6n de ese derecho. Es criterio genirahza o el ma-
nifestar que las denominadas “patentes de invencién” son “per sé !gmi:—r
 gales; ello se justifica si tomamos en cuenta que “lo que hoy‘v:li pue elazo
descubierto por una persona, no serfa faro que a corto o me ilano MP; #
pueda ser descubierto por otra” (Traité elementale du Droit Civil - Marc !
Planiol y Georges Ripert). También es justificable la situacion ya eg;
“no se pueden retardar las incesantes mejoras de la industria en provecho
de s6lo unos pocos”.

2. Las patentes de invencién
(2) Definicién y concepto

La patente, nos dice Guillermo Cabanellas (Diccionario de Derecho
usual, tomo VI) es en si un certificado que protege un invento o alguna
otra actividad u objeto de la industrial, A

Podria deducirse de lo anterior, que es el titulo que ac .
prioridad en el registro de una invencién o que faculta para ex%lfts;riz.
es un documento oficial que reconoce o justifica la propiedad in d.

| i las patentes de

Al , como es el caso de Carnelutti, halglan d_e p S
in?enciégu utll:(ijlzmndo el término “Derecho de patente”, y dicen que el zls:icl'
mis que un derecho a la posesién es un derecho al secreto, 2 tmvtiem
cual el titular excluye todo goce ajeno sobre la idea por cierto po
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presentativo de la patente respectiva; por
un derecho a la identificacién, o derecho
eto activo puede demostrar su legitimacion

establecido en el documento re
otro lado dicen también que es
al titulo, a través del cual el suj
como titular del bien incorporal

(b)  Justificacion a la proteccion de la duracién de la patente

Respecto a las patentes de invencion, se dice que podemos notar que
el inventor se encuentra menos protegido que otro tipo de autores, ya
que su monopolio dura un tiempo limitado y no le es asegurado de pleno
derecho. La proteccién a la duracién del derecho del inventor esti repre-
sentada por la patente de invencion, la cual ademis de tener una vigencia
limitada de tiempo, importa que el titular de la misma debe cancelar pe-
ribdicamente ciertas cuotas, establecidas legalmente, bajo pena de caducidad.
Y, como si fuera poco, la legislacién contiene causales que generan la
caducidad de la patente de invencién, las que hacen que la invencién pase
a formar parte del dominio piblico en plazos menores al establecido
originalmente. Algunos tratadistas sostienen la posicién de que el hecho de
que el monopolio de la invencién, o mis bien la duracién de la proteccién
de la patente, tenga el tiempo restringido, se justifica porque el aporte
personal-intelectual del inventor es menos grande que por ejemplo el del
esctitor o el artista; dicen que el inventor debe mucho més al medio en el
cual se desenvuelve y al fondo del saber humano concretamente. Para
sustentar la tesis ponen como ejemplo el hecho de que es frecuente, en
paises desarrollados, que se soliciten, casi al mismo tiempo, varias patentes
respecto al mismo descubrimiento.

IV.  Awndlisis del proyecto de ley

1. Causa generadora del proyecto

En sesién del 3 de julio de 1982, fue presentado a conocimiento de
la Asamblea Legislativa, por iniciativa del sefior Diputado Gerardo Vega
Herndndez, un proyecto de ley a través del cual se buscaba declarar el
hetbicida “Propanil” como articulo de utilidad pablica, ya que su uso se
consideraba necesario y determinante en las cosechas de arroz, y la
compafifa norteamericana Robm & Hass estaba monopolizando el mercado
en Costa Rica, al haber obtenido en forma aparentemente irregular, la pa-
tente 2047 en el mes de julio de 1973. Se dice que irregularmente ya que
el producto fue patentado por Bayer de Alemania en 1966 en Costa Rica,
peto al no poder Bayer patentarlo en Estados Unidos de América, le dio

a Rokn & Hass una patente de uso sobre el herbicida en 1974, recono-

ciéndole a esta compaiiia sélo una parte de la inversion: el uso del bherbicida,
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Al monopolizarse el mercado, los agricultores costarricenses debian
mis de dicz millones de délares de sobreprecio.

fue pasado a la Comisién Per_manente de‘GO-
oEI;r P{i?i);fgﬁstf:cigg de laPAsamblea. Legislativa, bajo el expediente
esta comision lo recibié el 22 de julio de }982, y se forné)' u;l:
hcomisién integrada por los diputados Vega Herndndez ‘Yd Brenfg; 1°m(;03
como el senor diputado Ledn Camachg. Como Pres;Rentf: e la
sion fungia en ese momento el sefior Guido Granados Ramirez.

De este asunto surgié una gran polémica, no sélo a nivel legislativo,
tambi i i i i diferentes cimaras, coopeta-
bi¢én a nivel industrial, agricola, en diferent s, €00
0 instituciones piiblicas (como fue la participacion del Mlmstengdicci;
pricultura y Ganaderia), e inclusive se par};ic:lp_o Tndl?s dlf)fiimn;esa ‘11:21 Plos

: icacié i i el prof

cacién verbal y escrita del pais. nivel

cf:lmeramubiemente en el t};nto iban apareciendo mds 1ntcreézdtos Ifilfl elpas;;g:g;

' : ibili istieran en Costa Rica pa

se pens6 en la posibilidad de que ext

dici(?rfes semejantes, o peor a:ug, g;f f;cran oizi%aiis Sitrn g?orfgl;t;;?

: in aj mom ;

patentes las cuales estin ajustadas a derecho al m {
i abli Acticos, al momento de s

: sus efectos sociales, pablicos y pr 55 _ _ s

i 3{:: van en detrimento del interés de la Nacién e inclusive podrian

: ; ; trim

calificarse de inconstitucionales. ) ‘

" El dia 22 de noviembre de 1982, tres diputados miembros de la

Comisién Permanente de Gobierno y Administracion, _;ollcxtar?n a e:li

 comisi6 iscusién del hierbicida Propanil para incorpor

‘comisién aprovechar la discusion I o Al e

; tes de invencién, con € ¢

un nuevo texto legal sobre paten ; S o

etendi i islacid ropiedad intelectual,

dia actualizar la legislacién sobre la p ¢

::ml;)ien solucionar los problemas derivados de otorgamientos de patentes

‘en condiciones anormales.

1a solicitud se fundamenta en el hech? de que lasi gateg;eg ufﬁohactl:;
regido desde el afio de 1896 por la Ley Nimero 40 de J 7; af”] g
1896, también conocida como “Ley de la prc.)predf:d inte ecaloﬁ, ol
tiene solo veinte articulos y es totalmente 1napl;(1::(l'.isle pc;rl e
~ tecnol6gicos y econdémicos en el mundo; y por ott:(c)l '0,1t]::?ab1:sy v
enera grandes lagunas y deficiencias qge_han_m o ina . ‘Ymdencia.
ﬁzm sido actualizadas por la préctica aclmlmsgratwa ni por la }urésp i S
(haciendo la salvedad de una ley espec_ial, vigente desde.:del 19 Oe e
1978, sobre pateﬁtes relativas a rr{edicamentos, conocida ;;r;l m-:;’yng_f
prder;ter, control y exoneracion de impuestos de medicame ¥
§ Sustancias terapéuticas” ley namero 6219).

Es asi como se elabora un proyecto de ley (que poster;om}ir;ii ;?E?
lo que hoy se conoce como la ley 6867, o ley de patentes ea: g0
dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad) P(irbu?ado e
interinstitucional, la cual laboré en base a un proyecto ela I:?"n en];s s
Ministerio de Planificacion (MIDEPLAN), asi como tan:;’ldo N
al anteproyecto de “Ley uniforme para Centroamérica’ ela o e
O.M.P.1 y en base al proyecto de comercio centroamerica
por S.LE.C.A.
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2. Objetivos del proyecto

Se pretende dictar una ley de patentes de invencién actualizada
que se adapte a las necesidades del desarrollo econ6émico social del paisi
Se busca que las patentes de invencién se constituyan en instrumentos
dindmicos para fomentar el desarrollo tecnol6gico nacional y la transfe-
rencia de tgmologi:o;ara que asi se asegure la incorporacién y explotacion
de innovaciones productivas en la industria costarricense.

. Del anilisis del proyecto de ley, podemos citar algunos de los obje-
tivos especificos que persigue: a saber:

(1) Establecer un sistema legal adecuado y actualizado, que sirva para
estimular la capacidad inventiva costarricense.

(2) Asegurar la proteccién de las invenciones nacionales y extranjeras
constituyan verdaderos adelantos e innovaciones, asi como la
proteccién de adaptaciones y perfeccionamientos tecnolégicos locales
(poniendo énfasis en las pequefias y medianas empresas) que permi-

tan el desarrollo de la capacidad innovativa local.

(3) Promover una real transferencia tecnolégica por medio de una ex-
plotacién local efectiva de las patentes, del abastecimiento del mer-

cado local, del fomento de las exportaciones y la difusién adecuada
de las invenciones.

(4) Evitar la utilizacién de patentes como monopolios de importacién
y mantener asi una competencia natural en el mercado costarricense,
asegurando correlativamente el inicio de serias politicas de apertura
hacia el comercio exterior,

(5) Proteger la manutencién de un equilibrio entre los derechos e in-
tereses individuales garantizados por las patentes, el interés pablico
y las necesidades socio-econémicas nacionales.

3. Estructura del proyecto de ley

.. El texto se articula en tres capitulos: patentes de invencion; protec-
cion de los dibujos industriales y modelos de utilidad; y, disposiciones

generales.
(A) Capitulo primero
. mvg'x% gtl) [:lrii:i:tgdcapihﬂo se ifica detalladamente la naturaleza de
L i , diciéndose que “puede ser tanto un ucto como un proce-
dimiento de fabriccién y que se protegeri por ﬂl&if(-): de las denomil:udas
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es de invencién”. En este primer capitulo se da una lista de crea-
es intelectuales que no pueden ser consideradas como invenciones, para
os de corregir cualquier defecto o de evacuar cualquier duda a la hora
de que solicite una patente para proteger este tipo de cosas.

Por otro lado se procede a regular cuiles son los tres requisitos bi-
de las patentes, o de la patentabilidad, diciéndose que son: novedad,
yra inventiva y aplicacién ndustrial. Siguiendo este precepto, tenemos
concluir que algo que ha sido creado en cualquier lugar del mundo,
constituya una cosa nueva, no pucde ser objeto de la proteccién de Ia
satente de’ invencién (esto viene a ayudar y a solucionar los defectos y
as irregularidades presentes en el otorgamiento de patentes de invencion
ara la proteccién de productos que inclusive habfan sido patentados en
o lugar y que por la simple razén de que en Costa Rica no lo estaban,
se les concedia la patente).

_ Asimismo, este capitulo establece una regulacién clara y precisa sobre
los requisitos que deben cumplirse a la hora de solicitar una patente, dentro
de los cuales resalta como uno de los més importantes la obligacién de
" detallar o divulgar claramente y en forma comgleta, la invencion, inclu-
yendo la explicacién de la mejor manera posible de ejecutarla. Con lo
anterior se evita que se cometan abusos al describir en forma vaga la
" invencién para obtener un doble beneficio: el de la proteccién de la pa-
tente y el secreto de la invencién, doble beneficio que ha conducido tnica-
‘mente, a la desnaturalizacién de la funcién social que tiene la patente de
- invenci6n.

El proyecto de ley, también contempla en forma explicita la deter-
minacion de cudles derechos son conferidos por la patente y cuiles son las
limitaciones de éstos. Se establece también en forma precisa que la patente
faculta a su titular a ejercer el monopolio (durante el tiempo de vigencia
del derecho) respecto a la explotacién de la patente, y no, como se habia
estado haciendo, sobre la importacién de los derechos patrimoniales que
de ella se derivan mientras el titular no la explota.

El problema central radicaba en que una compaiifa, por ejemplo,
solicitaba una patente de invencién, y, una vez otorgada ésta, ejercia un
monopolio sobre la importacién del producto protegido por esa patente,
aungue no explotard la invencion en Costa Rica; con el proyecto se pre-
tende que las personas que soliciten y obtengan esa patente puedan ejercer
un monopolio sobre las importaciones, siempre y cuando se esté explotando
efectivamente el producto o el procedimiento de fabricacién en nuestro pais,
de lo contrario, cualquiera podria importar el producto durante todo el
tiempo en que no se esté explotando la patente con fines comerciales.
Con este tipo de disposicion se estimulan las inversiones, ya que se restringe
la explotacion del mercado interno desde el exterior, induciendo al titular
de la patente a establecerse en Costa Rica como Gnica posibilidad para
aprovechar la demanda (ver Art. 16 de la Ley 6867).

El Articulo 17 es el que establece el tiempo de duracién de la pa-
tente (asunto que es ¢l que mis me interesa recalcar, y el cual sirvio como
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causa para que se efectuara un anilisis exhaustivo de la ley sobre patentes
de invencién en Costa Rica). La duracién se refiere al tiempo durante
el cual se mantendra la proteccién de la patente, lo cual se encuentra expre-
samente regulado por norma constitucional, haciendo que el legislador
obligatoriamente debe referirse a este asunto en cualquier regulacion 0
modificacién a la ley sobre patentes de invencién en Costa Rica. Asi
el Articulo 47 de la Constitucion Politica se encarga de regular lo refe-
rente al requisito de la temporalidad, el cual es caracteristico en la doctrina
sobre prqpledad intelectual, Articulo 47. “Todo autor, inventor, productor
o comerciante, gozari temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra,
invencién, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”. El articulo es
preciso y asi lo ha considerado nuestra jurisprudencia, por ejemplo, la
sentencia de Casacibn, dictada por la Corte Plena el dia 11 de octubre del
afio 1956, comenta en forma precisa el articulo constitucional que nos
interesa en la siguiente forma:

El principio de que la propiedad es inviolable, y que a nadie
puede privarse de la suya si no es por interés pablico legal-
mente comprobado, previa indemnizacion conforme a la ley,
en lo que sea aplicable a la propiedad de los autores, invento-
res, ... sobre sus obras, invenciones, ... estd limitado por el
concepto de goce temporal de la misma con arreglo a la ley.
seglin dice el Articulo 47 constitucional”. ,

_ El articulo 17 del proyecto de ley sobre patentes, establece un pe-
riodo de un afio para la proteccion de las patentes respecto a ciertos
productos especificos (medicamentos, alimentos, fertilizantes, bebidas, pla-
guac,ldas ¥y agroquimicos en general), periodo el cual es el mismo q,ue se
habia estipulado en la ley 6219 para el caso de productos farmacéuticos.
La restriccion se fundamenta en el hecho de que en esos sectores se en-
cuentra un nicleo estratégico para las necesidades basicas de la poblacién
costarricense, el cual no puede quedar expuesto a un régimen de monopolio
ptivado por ese caricter social y de interés ptiblico que ostenta. El plazo de
un afio ha sido, y siempre fue al momento de la tramitacién del proyecto
de ley, objeto de serias criticas, ya que se decia que afectaba seriamente
al inventor y ponia en peligro la motivacién que podian sentir inversio-
nistas extranjeros para venir a patentar sus proguctos en Costa Rica; pero
el interés publico, la conciencia social y la importancia de los diferentes
sectores sociales que pudieran verse afectados por una disposicién legal
qu:d otorgara un Elazo mayor para la proteccion de la patente de estos
productos, tuvo mds peso en la Asamblea Legislativa, cuyos diputados se
inclinaron por aprobar la disposicién en los términos en que se encuentra
actualmeflte una vez que se realizé una comparacién entre el interés privado
que pedia un plazo mds amplio y el interés social que siempre se habia

visto afectado por los monopolios privad jerci
: os que se ejercian re
tipo de productos. = 4 0 j i o
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Un argumento de peso, que influencié en buena forma la mentalidad
Jegislador de entonces, fue el hecho de que 2 través de un analisis
derecho comparado, se lleg6 a determinar que en paises desarrollados
e tipo de productos han sido excluidos totalmente de la proteccién de
patentes por razones de orden piblico (se citan por ejemplo: México,
il, Persi), inclusive en un principio, el proyecto pretendia excluir
. tipo de productos de la patentabilidad, pero por razones de constitu-
idad fue que se permitié el patentamiento de estos productos (res-
do asi el ya comentado Articulo 47 de la Constitucion Politica que
antiza la temporalidad de la propiedad intelectual). Lo anteriormente
mencionado es de suma importancia para los efectos de este informe, pot
o cual hemos dedicado un capitulo aparte en el cual se estudiard detenida-
jmente el trimite que siguié esta norma tanto en Comisién Legislativa como
dentro de la vida publica del pais, las reacciones y el fundamento técnico-
dico y sobre todo politico que originé que el legislador aceptara el
término de un afio como suficiente para la proteccién de las patentes en
Jos productos anteriormente mencionados.

_ Aunque el plazo de un 2fio ha sido el que ha despertado polémica,
_ tanto a nivel nacional como en aquellos sectores de inversionistas extran-
jeros, el articulo en comentario (Articulo 17) establece también un tér-
" mino de doce afios para ser aplicado a las demis patentes, los cuales
seran contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente res-
pectiva. Ademis se hace mencién del caso de los inventores extranjeros,
'y dice la norma que en este caso la patente durard el tiempo que reste
‘2 su respectivo derecho en su pais original, siempre y cuando el mismo
no supere los doce afios que establece como maximo nuestra legislacion.
Por altimo, respecto al primer capitulo del proyecto de ley, es importante
mencionar que en su Articulo 18 se incorpora una definicién del concepto
de explotacién, lo cual subsana una de las grandes deficiencias de la
legislacién costarricense, ya que al no haber un concepto claro y preciso
de explotacién, se ha causado que en la prictica se desnaturalice la
formacién de las patentes, dado que el Registro Nacional de Patentes habia
venido aceptando la explotacién que se diera en cualquier pais del mundo
como suficiente para llenar el requisito, y, atin peof, 0O se requeria ninguna
forma especial de explotacion, sino cualquier forma que se presentara se
consideraba como satisfactoria segn el punto de vista de nuestro Registro.
El Articulo 18 corrige el error introduciendo un concepto claro y concreto

de lo que explotacién significa para los efectos de esta ley:

Articulo 18: Falta o insuficiencia de explotacion industrial.

1. La concesién de una patente conlleva la obligacion de ex-
plotarla en Costa Rica, o en cualquier pais centroamericano en
condiciones de reciprocidad, en forma permanente y estable . . .
Tampoco podré interrumpirse la explotacion por un periodo de
més de un afio.

!

29



3. A partir de la fecha de la publicacién del inicio de la ex-
plotacion, en el caso de productos patentados, quedari prohibida
la importacién de esos productos con fines comerciales.

Vemos como el articulo 18 de la citada ley, incorpora una defini-
cién de explotacion. Ademis que establece un plazo para llevar a cabo
la explotacion de la patente, y atribuye la carga de la prueba (de que la
explotacién es efectiva) al titular. Solo cuando se inicie la explotacién es
que puede prohibirse la importacion de los productos protegidos, pero
esto no podrd darse cuando el titular no abastezca el mercado en condi-
ciones satisfactorias.

Vencido ¢l plazo sin haberse explotado la patente, el articulo es-
tablece el otorgamiento de un plazo de gracia para que cualquier intere-
sado pueda solicitar una “/icencia obligatoria’, con la cual obtendria para
si los derechos derivados dc la patente; pero si transcurre el plazo sin
que nadie solicite la licencia, 0 cuando ésta no pueda otorarse por cual-
quier motivo, se aplicard la caducidad del derecho de patente.

El Articulo 19 del mismo cuerpo legal, establece el trimite de so-
licitud y de concesion de las denominadas Licencias Obligatorias.

(B) Capitulo segundo

Este capitulo es dedicado a la proteccién de los dibujos industriales
y modelos de utilidad, y viene a llenar el vacio que existia en el campo
de la propiedad industrial para dar proteccién a las denominadas “in-
venciones menores”, las cuales se logran en el curso de la produccién y
constituyen el grueso de la actividad innovativa del pais.

El articulado busca poner al alcance del inventor nacional un estimulo
respecto a aquellas innovaciones que no requieran de “altura inventiva’.

El legislador toma en cuenta las caracteristicas esenciales que deter-
minan una invencién de esta naturaleza, y analizindola otorga una pro-
teccion de la duracién del registro de un dibujo o modelo de cinco aios:

Articulo 30. Duracién del Registro:

“El Registro de un Dibujo o Modelo tendrd una duracién de
cinco afios”.

(C) Capitulo tercero

__ Este capitulo establece las tasas que serdn obligatorias para tramitar
solicitudes de patentes, oposiciones, mantenimiento de la patente y otros.
Con este ingreso se pretende crear un fondo que seri destinado al Re-

100

._gistm de la Propiedad Industrial, con el objeto de modernizar el sistema

en su totalidad.
El proyecto de ley deroga disposiciones legales de otros cuerpos,

las cuales habian regido la materia en nuestro pais durante varios aiios,

como aquellas que se refieren a patentes de invencién contenidas en la

ley nimero 40 de 27 de junio de 1826 (tan criticada por todos aquellos

e buscaban modernizar el sistema); también se deroga, parcialmente, la
ley 6219 (Ley de patentes, control y exoneracion de impuesios de medica-
mentos y articulos y sustancias terapéuticas), del 19 de abril de 1978,
sobre productos y sustancias de accién terapéutica, y se incorporan las

. partes derogadas al proyecto con el fin de unificar la legislacion.

V. Trimite del proyecto de ley en la Comisién Legislativa
1. Conflicto en el campo del Derecho Internacional

La Comisi6n de Gobierno y Administracién de la Asamblea Legis-
lativa, recibi6 el expediente del proyecto de ley (bajo el ntmero 9345)
el dia 22 de noviembre de 1982.

Durante las primeras sesiones de Comisién se produjo un debate

acerca de las trascendencias legales del proyecto presentado, ya que se

sostenia una tesis (incluso por parte del Ministerio de Relaciones Exte-
riores) en el sentido de que el proyecto contravenia el Convenio sobre
Patentes de Invencién firmado y ratificado por nuestro pais el dia 7 de
agosto de 1945. Aquellos que sostenfan dicha tesis manifestaban que el
Convenio estaba vigente, que era un compromiso internacional, una con-
vencién latinoamericana en relacién a patentes y a derechos de patentes.
Se dijo que el proyecto chocaba en forma evidente contra el convenio in-
ternacional, y que, por lo tanto, debia buscarse la férmula para solventar
este problema, y asi hacer honor al compromiso adquirido por Costa Rica.
Logicamente que frente a esta posicion tenemos que citar cudl era la tesis
contraria, y asi podemos citar la de aquellos legisladores que manifestaron,
respecto a la convencién que se citaba, que la “realidad es que Costa Rica
nunra ha patentado nada en los otros paises signatarios, de modo que si
luchamos por mantener el convenio y sus efectos, lo tnico que estariamos
protegiendo serian los intereses de otras naciones pero no estariamos recla-
mando derecho alguno, ya que no tiene registradas invenciones en otros
paises”.

La discusién en torno a los efectos juridicos, en el campo del derecho
internacional, que pudiera causar la aprobacién de un proyecto de ley
como éste, fue muy amplia. Unos sostenfan que habfa que respetar el
convenio internacional, por lo que habia que modificar el proyecto en lo
que se le opusiere; otros decian que ante todo se debia legislar buscando
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Pasado el conflicto relatado, dentro de la Comisién Legislativa pre-
wvalecié el criterio de que cada vez mis empresas internacionales, y los
ventores nacionales, requerian de un marco claro y reglas precisas en
ria de tra.nsfetenciaeﬂe tecnologia y en leyes de patentes de invencion,
ademis se llegé a un consenso respecto a que ¢l proyecto propuesto
ira regular las patentes fija reglas claras para la invencién extranjera
para todos aquellos interesados en patentar en nuestro pais.

2. Comentarios al proyecto redlizados por autoridades de instituciones
priblicas y privadas invitadas a las sesiones de la Comision de Gobierno
y Administracién.

(A) Autoridades de Salud
I
| Al intervenir en la discusién sobre el proyecto de ley sobre patentes
de invenci6én, las autoridades del Ministerio de Salud, pusieron especial
énfasis en el articulo referente a la duracidn de la proteccion de la patente
(lo cual seri analizado en capitulo aparte), articulo 17 del proyecto, y lo
comentaron haciendo las respectivas concordancias con lo estipulado en la
ley nimero 6219, es decir, que Gnicamente se tocd €l tema referente a
medicamentos y sustancias terapéuticas, a su importancia y al lugar privi-
legiado que deben ostentar dentro de la nueva legislacién. De este m?flo
se expresé el representante de dicho Ministerio, al manifestar que “El
espiritu de la ley lo encontramos en la intencién de que la legislacién se
vuelva proteccionista para los intereses del pais y no para los intereses
forineos”.
Por otro lado fue presentada una inquietud muy interesante, respecto
a como se podria regular la patentabilidad de un producto para la venta
en Costa Rica siempre y cuando su venta esté patentada en su pais de
- origen. La peticién, por parte de estas autoridades, es importante, ya que
poniedo como requisito de patentabilidad el hecho de que los medlc:a—
- mentos, objeto de la solicitud, estén debidamente Fatenta 0s en su pats,
evitaria que fueran vencidos en Costa Rica en aquellos casos que hubieren
sido prohibidos o descontinuados en su pais de origen.
Se considera necesario hacer una mencién especifica sobre medica-
mentos (ya que el proyecto contempla otro tipo de patentes) a través de
la cual no puedan inscribirse las patentes de productos que no estén re-
gistrados y no estén en uso, o en explotacién, en su pais de origen.

(B) Auwtoridades del Ministerio ‘de Planificacién

El Ministerio de Planificacién fue uno de los érganos que mis par-
ticipaciin tuvo en el trimite de este proyecto de ley, particip6 en la Co-
misién Interinstitucional que lo cre6 y posteriormente participé en forma

activa coadyuvando en la labor de la Comisién Legislativa encargada du-
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rante' todo el trimite del proyecto. Sus “representantes se destacaron a la
hora de evacuar dudas sobre el origen y las razones de ciertas disposiciones
controvertidas frente a los miembros de otras instituciones que pidieron
explicaciones sobre diversos puntos, contenidos en el proyecto, que los
perjudicaban en alguna forma.

El MIDEPLAN siempte especific, en cada una de sus intervencio-
nes, que el proyecto habia sido enviado a Comisi6n como un compendio
de proyectos de ley, no sélo elaborados a nivel nacional, sino también
tomando en cuenta aquellos documentos de tipo juridico que sobre materia
de propiedad industrial habfan formulado Organismos de Naciones Unidas
especializados en la materia.

Sostuvieron su posicién, de principio a fin, sobre la necesidad de
modificar la legislacién sobre Fatentes; sobre la necesidad de generar una
e

infraestructura institucional y legal mids adecuada con el desarrollo tecno-
légico de Costa Rica.

En todo momento, las autoridades de este Ministerio, determinaron
los fines especificos del proyecto sobre patentes, poniendo todo su empeiio
en lograrlos para el bien del inventor nacional. Asi, especificaron como
fines primoricﬂxles del proyecto de ley: estimular la capacidad innovativa o
inventiva local (protegiendo a cientificos y tecnblogos costarricenses);
promoviendo una transferencia de tecnologia hacia nuestro pais que sea
realmente efectiva; asegurando un equilibrio entre lo que son legitimos
intereses individuales con el interés pablico y las necesidades socio-
econémicas de Costa Rica.

(C) Representantes de la Cimara de Insumos

Entre muchos otros participantes de las sesiones de Comisién dedi-
cadas a las patentes de invencién, estuvieron presentes los representantes
de la Cimara de Insumos Agropecuarios, los cuales fueron considerados
interesados directos en razon de que los productos agroquimicos fueron
regulados de igual forma que los medicamentos en el proyecto, viéndose
afectados por el término breve de proteccién a la duracién de la patente
que establecia el proyecto respecto a estos productos.

Manifestaron que al hacerse una discriminacién entre medicamentos
y agroquimicos y demis inventos, lo que se esti diciendo es que los
medicamentos y los agroquimicos no tienen causas de investigacién para
justificar un plazo mds amplio para el correspondiente resarcimiento, de
otro modo por qué se otorga un plazo de doce afios para los demis pro-
ductos. Durante toda la intervencién, los representantes de esta Cimara
s¢_mantuvieron en la posicién de considerar contraproducente el hacer
diferencias respecto al plazo de proteccién de la duracién de la patente,
o sélo porque afectaba sus intereses legitimos sino porque, seghn ellos,
los efectos de una disposicién como ésta més bien desestimularia la trans.
ferencia tecnolégica, produciendo efectos contrarios a lo que supuestamente
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VI

13 n el
Disposiciones sobre la duracién de la proteccion de la patente €
proyecto de ley

1. La patente: un privilegio temporal

e

Ia Comisién Interinstitucional que elabord eldpr?;it[?asdguéefiggn

tentes de invencién, siguiendo los criterios y regla? Occt;rmativa e e

materia de la propiedad intelectual, estipulé la n(_:1 ol g

determinar el plazo de duracién de la proteccién de :ts I:.z e

; gg que el punto es de suma importancia, 'yz c;lui, r;;s’gae : ot
caracteristicas esenciales de este tipo de propiedad, :

i rtunidad que el derecho de propieda
era u: ucll-g;faclig igal?P:I cual sequéqpifiesi e; : IaP r\ir‘lr%g}iﬁnféieiacog; ctlt:c:-
sy ‘emparii’;lo‘r:??::nmcs:nocg Oalqin\rcntar un derecho por '::lu:rm]l
g e sea, un derecho de dominio limitado, transcurrido e.
Tml) ’dfre::c:n P:s;aré a ser de dominio piblico. Esta tutela ;‘ur:jdlc;laterigg_
(r::la s: l;notorgapel derecho a la propiedad intelec_tu:a:l1 a través 0[;30 m[t)elado
tabilidad del invento, estableciéndose una espelae :i :sréonjgt g
¢ la ley por cierto espacio de tiempo, con lo cu ot
g'omla: de la patente recupere la inversién y el tiempo R i
duccién de su invento. Siguiendo este criterio, dijimos en st g i
el aleunos sostienen que el hecho de que el monopo. e

3::3?:’ degll:;. proteccién de la duracion de la patente, tenga
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restringido, se justifica porque el aporte personal-intelectual del invenso

és mer;ar al de otros ya que debe mucho mis al medio en el cual se de-
senvuclve y al fondo del saber humano concretamente que mis bi
q;be considerarse cuando expire el tiempo durante el a,taf rige la protet:j
::::) nn que el inventor esta retribuyendo a este fondo comin del saber, al
ocimiento que obtuvo de éste para producir su invenci6n. :

ok ml{z;lg?{}sla.Common interinstitucional que elaboré el proyecto, como
P e ftegrgntes de la Comisién Legislativa encargada, tomaron
P o et ora de I:ﬁdacta; ¥ dlscu_tu_: el punto referente a la duracién
bl s cunsidérque ex:]sten clertas actividades productos y procesos, a los
v da qu; ado a su Imporancia y su influencia en el interés
P ad 7o deben Yener patentamiento o que lo deben tener por

pazo menor que los demds productos que no gocen de ese interés.

Asi se redact6 el articulo 17 del i
cién de la siguiente manera: i (E v e

Articulo 17: Duracis =
e, wracion de la proteccion de la patente, Tasas

1. Las patentes relativas a medicamentos, articulos y sustan-
cias de aplicacién terapéutica, las de bebidas, productos alimen-
tictos, abonos, fertilizantes, agroquimicos en general y sustancias
o productos para el control, tratamiento o prevencién de ma-
Ie_:zas 0 plagas animales o vegetales, tendrin una vigencia de

ano a partir de su otorgamiento. . Ls

2;‘”{1? demds patentes tendrin una vigencia de doce aiios 4
fst T ae su otorgamiento. En el caso de inventores extranjeros
as patentes se otorgarin por el tiempo que falte en su pa;'s’.

Pa;‘.‘a Ia. Caducidﬂd dl‘.‘ Ia. conc i i
{ e.sl(l]l, Sleﬂlpre que no excedﬂ. de

tSa.sa Para Tantener en vigencia la patente, deberin pagarse las
15 sdanua €s que determine el reglamento, a partir del primer
gno’ e la fecha de otorgamiento de la patente. Los pagos se
aran antes de comenzar el afio al cual corresponde la tasa
anual, previo pago de sobretasas.

4. Por falta de pago de alguna de las tasas anuales, de con-

formidad con o di 5
de pleno derecho, Spuesto por este articulo, la patente caducaré

e deLi glgglsl-:::égl que existia en Costa Rica, concretamente la ley ntmero
(20 afios) a’trave thla un plazo para proteger la patente muy extenso
e injus?isfi ed cual muchos ejercian‘ monopolios por largo tiempo,
Wit o) cado ya que para resarcir su inversion podian perfec-

par un plazo mucho mis corto sin lesionar el interés publico
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(como podia sueceder en algunos scctores industriales como el farma-
céutico).

La proteccién de la duracién de la patente se da porque el inventor
ha incurrido en gastos para desarrollar el producto, para desarrollar el
proceso, por lo que hay que proteger ciertos precios monopdlitos para re-
sarcirlo. La nueva ley plantea como plazo méximo 12 afios, y también
comprueba que en ciertas dreas es suficiente con un afio para que el ti-
tular de la patente obtenga el beneficio y pueda considerarse resarcido de

- su inversién, por lo que el objeto de la patente puede pasar a ser consi-

derado de dominio publico, transcurrido ese corto plazo.

El proyecto establece cuiles son los derechos de la patente y cudles
son sus limitaciones. El derecho tiene que ver con explotar en forma ex-

 clusiva la invencién durante el periodo que se otorga. Segin el Articulo 17

del Proyecto existen dos periodos: Respecto a cierto tipo de productos es
solo de un afio (productos farmacéuticos, medicamentos, alimentos y agro-
quimicos, y respecto a los demés no mencionados por la norma, se esta-
blece un plazo de 12 afios.

2. Criterio legislativo para el establecimiento del plazo

El legislador, para establecer los plazos de duracién de la proteccion
de Ia patente, tuvo que analizar cuidadosamente no sélo el tipo de pro-
ductos sobre los cuales recaeria un plazo u otro, sino también debi6 idear
la forma en que se pudiera equilibrar los intereses plblicos con los pri-
vados, ya que existia gran presién de parte de ciertos sectores industriales,
por obstaculizar la aprobacién de una norma que estableciera un plazo
corto en detrimento de sus intereses economicos.

Originalmente se planteé la posibilidad de eliminar el patentamiento
respecto a ciertos productos, e inclusive esta fue la tesis que prevalecié
en la mente de muchos de los precursores de esta nueva ley. No fue sino
hasta que se dieron las razones de tipo juridico, que la idea fue desechada
y suplantada por la tesis establecida por el legislador de 1978, la cual
proponia establecer un plazo sumamente corto.

Las razones de tipo juridico que se dieron era el hecho de que eli-
minar o dejar sin patentes a un producto determinado puede llevar a un
juicio de inconstitucionalidad, el cual sin lugar a dudas, seria declarado
con lugar, con la consecuencia correlativa, de que el nuevo cuerpo legal
sobre patentes de invencién perderia. La disposicién constitucional lo que
hace es garantizar el “goce temporal de la propiedad™ que tiene el inventor
para resarcirse de la inversién material e intelectual en que halla incurrido:

Articulo 47 (Constitucién Politica)

“Todo autor, inventor, productor o comerciante gozard, tempo-
ralmente, de la propiedad exclusiva de su obra, invenci6n, mar-
ca o nombre comercial, con arreglo a la ley”.
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Asi vemos como la tesis juridica debié ser o
&geval:ﬁenie, f.;_l cual,er_a que sobre ciertos pmductgpsiles(f:‘) ;Etemz[d iznterio
tm,mic:iénuc S:dairdmaceu?c? etc.), quedaria excluida la posibilidad da:] =
5 criteri’o q‘uz:f 1 0 excluida, por consiguiente, la proteccion de la at "
& shee. il dec?a vino a demostrar 'Ia inconstitucionadidad de lap r:(? i
e eiudl g | forma, ya que si lo que protege la patente so 5,
; ienen la proteccion temporal  garantizada constitucir:mgi_

De tod Ami :
de Ia Pl‘otecci?iul:EI :;;mlte que se le dio al punto referente 2 la duracién
minados Product,os, siztsn[?ue antealcualqu,er interés particular sobre deter
3 ; re prevalece la ca {sti )
importancia para ¢l desarrollg it facteristica del producto y su

3. Critica al Articulo 17

A s B

sl r;;;{eélﬁozpresentantes de insttiuciones pablicas y privadas que e

wien Pmtecciéner(l:l? Is: 3p051:e}'0nda que se concediera un plazo tagu cortg
uracion de la patente, res

» Tespecto a los productos

que sefala el inciso pri i
g primero del Articulo 17 del proyecto, se basaban en

El objeti
I b Jert:vgn dfﬂ setf'ffm en:t(:}vad!e)f es que las patentes de invencién sc
técnic i inamico para el fomento d

0 nacional y la transferencia de tecnologia, que 3segur§11:e§-§crgl‘],:

Incorporacién y ‘exortacié s
: cién de in i ;
costarricense, riovaciones  productivas en la industria

El pro
50 s 0 e i, it 1%, 5%, oplado somen
transferencia de tecnol i i Pl
To8 Biscarise e eogia, pero sus efectos parece que serin contrarios a
S Sbera o 'y Fetr :11 areas muy importantes (que sélo serin protegidas
¢ 0 a | a del proyecto Por un afio) ninguna compaiia eftran—’

entrar en una com :
; petencia con productos de_ inferior calidad y precio, cuyos
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ologia (la cual siguiendo la letra del proyecto, debié ser plenamente
cada en la descripcion que se hiciera de la patente al momento de la
tud de la misma ante el Registro Nacional de Patentes).

Por otro lado se dijo que uno de los problemas de la antigna ley
que sirve como base para fijar precios monopolisticos sobre importa-
nes de consumo bisico. Sin embargo, el proyecto de ley no soluciona
asunto, sino que mis bien parece agravarse la situacién si analizamos
 efectos que producirin disposiciones como las siguientes:

(a) Finalizado el plazo de proteccién a la patente, se puede importar
" * libremente el producto de cualquier fuente, por ello, entre menor sea
el plazo, menor serd la posibilidad de que el titular radique en el
pais, pues podrd competir desde afuera sin realizar la inversion que

exige la patente.

No se promoveria una real transferencia de tecnologia, porque en
términos reales y concretos es oportuno hacerse la siguiente pregunta:
¢Qué compafifa vendria a invertir a Costa Rica sabiendo que el
disfrute de un mercado de un producto serdi por el pequefisimo
tiempo de un afio, transcurrido el cual perderd la exclusividad?

La ley busca asegurar un equilibrio entre los derechos e intereses
individuales; pero la realidad es que detris de cada patente hay una
gran inversién material e intelectual, que se hizo con el propésito
de obtener resultados que brinden una utilidad posterior. La ley
disminuye el derecho a resarcirse y, como si fuera poco, permite que
los frutos sean explotados por otros que no hicieron ningan esfuerzo.

La frase “de nada viene nada” se explica por si sola; hay que in-
vertir sumas altas, equipo especializado para poder realizar una investi-
gacién. Puede decirse que es un trabajo de por lo menos cuatro a cinco

afos con metas planificadas.

¢Cémo Costa Rica va a obtener recursos para desarrollar sus pro-

ductos si no hay solvencia econdmica para hacerlo? El desarrollo industrial
de nuestro pais puede ser obstaculizado por el hecho de que técnicos exce-
lentes puedan desistir de sus inversiones cuando se enteren de que cuentan
con un afio tnicamente, para explotarlas. Todas las compaiiias importantes
tienen y buscan patentes a largo plazo que ascguren su inversion; Costa Rica
no puede ser la excepcion porque puede quedarse rezagada tecnologicamente.

La critica fue planteada ante los miembros de la Comisién de Go-
bierno y Administracién, pero en ellos prevalecié el criterio de que respecto
a las patentes de invencién se podian lesionar cuestiones de interés piblico,
sobre todo respecto a productos de consumo bisico, por lo que cualquier
interés particular de cualquier compafifa extranjera, por mds poderosa
econémicamente que fuera, quedari desplazado a un segundo plano de
importancia, y necesariamente tendrin que someterse a las disposiciones
contenidas en el proyecto si quieren invertir en nuestro pais. Asimismo los
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legisladores se basaron i
i :,ﬂ du; hecho real para combatir las

1978 existe en Costa Rica una ley
la proteccién de Ia patente de med
Ic?m.l cual manifiestan poco

es (segn el criterio de la mayori

e ¢ . yorfa) responden {ini
::ie;:;;); de intereses patticulares, sobre todo Eg compaﬁlicaim:g:: 2 la pro.
o, Yl se olvidan de la situacién de desventaja en que :: ]Etas ;
ey el consumidor cuando tiene que enfrentarse a monopolj .
jercidos sobre productos de categoria de consumo basico P

que establece el plazo de unq:gt, :

icamentos o sustancias tera

aﬂteadas‘

4. Andlisis constitucional del proyecto

El problema que enfrenta el Estad
I | o modern
arménicamente la libertad y la seguridad de los administrados; en esta

ecuacién es que se sintetiza todo el dilema d coexi i
e |
de Derecho y del Estado intervencionista. y P,

i E:ti Iecz in:r materia de proPipdad intelectual, la Constitucién Po-
g e norma programitica que impone al 6rgano legislati
gacién determinada: -

o es el de combinar

Articulo 121, inciso 18:

‘Ademis de las otras atribuciones que le confiere esta Constitu
cién, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: }
inciso 18) : Promover el progreso de las ciencias y de las attes
y asegurar por tiempo limitado a los autores e inventores, la
propiedad de sus respectivas obras e invenciones”. ,

En materia d i : L n i
de nuestro Pa"su:iii:: propiedad intelectual, la jurisprudencia constitucional

“El principio de la propiedad es inviolabl - .
warse de la mi : : able y a nadie puede pri-
Comproba?io?_mma st no es a través del interés piiblico legalmente

En lo que es aplicable a la i i
; : abll propiedad del inventor sobre i
2 misma se encuentra limitada por el concepto de goce tempii-a}m;lzm?a’t

misma con arre, la 1 - 5 2
7% Gl oy, gua Ja doctfiod y el Anfoulo 47 atitacional

La evolucién estatal

dos, ‘cipbisndo. » oo/ B en Costa Rica, de tendencia liberal en sus ini-

stado social de Derech i
o7 erecho, nos lleva a la cl
s tg;e lasasnc:m:s sobre derecho de la propiedad intelectual (c:lc:;enusg;
retad ravés de este principio evolutivo. Asi: El derecho
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plazo anual sobre la Protec;t(;’:,dona S:;

interés en atender las objeciones plpéutim' Pk

. Ja propiedad intelectual fue elevado a nivel internacional con el
4sito de incentivar la inventiva local; la norma (Art. 121,18) habla
promover el desarrollo y el progreso de las ciencias y de las artes, y al
ar por tiempo limitado a los autores e inventores la propiedad in-
sal, esti cumpliendo con la finalidad programitica cfe la norma:
ogreso de las ciencias y de las artes en Costa Rica.
Si la libertad de la propiedad intelectual protegiera también a los
atores extranjeros, quienes por lo general luchan por ejercer un mo-
olio comercial de sus productos y no por transmitir tecnologia, esta-
entrando en una clara contradiccién con el espiritu del Articulo 47
tucional, el cual busca la “no-monopolizacién” a través del progreso
, las ciencias. Es por esto que prevalece la tesis que dice que el Articulo 47
la Constitucién Politica esti encaminado a proteger especificamente
al autor o al inventor costarricense.

El legislador se encuentra obligado,
a estimular y asegurar por tiempo limitado la propiedad intelectual
onal, pero no la extranjera, ya que el Estado tiene la obligacién de
sitar que por ésta, o cualquier otra via, se creen monopolios de hecho
o de derecho en favor de compaiifas extranjeras, porque si llegaren a
formarse se estaria atentando contra la eventual autonomia de nuestro
 desarrollo tecnolégico y por ende contra el desarrollo econémico del pafs.

a través de la Constitucion Po-

Dentro de este criterio se reputa como constitucionalmente valido
cualquier restriccion que por via legislativa imponga el Estado a la Pro-
piedad Intelectual y que tienda a evitar el otorgamiento de privilegios
excesivos o condiciones muy favorables a inventores extranjeros. Estas li-
mitaciones, ademds, encuentran asidero legal en el Art. 19 constitucional
que, en lo conducente, dice:

Articulo 19:

“Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos indivi-
duales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y li-
mitaciones que esta Constitucién y las leyes establecen .. .”.

Siguiendo el mismo criterio, y fundamentindose en esta norma cons-
titucional, la Corte Plena, en sesién extraordinaria nmero 32 del 27 de
junio de 1963, dicté sentencia de Casacién que dice en lo conducente:

“Por ley pueden establecerse discriminaciones entre nacionales
y extranjeros’.

Por otro lado, y solamente con el dnimo de sustentar nuestra posi-
cién, procedemos a citar las disposiciones legales que establecen la post-
bilidad de limitar los derechos en perjuicio de los extranjeros: Asi, pode-
mos ver algunos casos en los Arts. 60, 68, 90, 135 y 159 de la Cons-
tituciébn Politica.
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Se dice ue la i ¥ .
derivan de la gm i :] énvmaén y los procesos de comercializacig
57 iy piedad Intelectual son muy lucrativos, por | €ion que

e en el desarrollo econbmico del pais ;1:35 ;cr cufltl Decel
mite con.

cluir que por via leoi #
egislativa e
derechos de los extranjfms_ se pueden establecer limitaciones 2 log

La proteccién legal res i

e respecto a los inventores no i
& sobizo l}aurll;ils? Eolns‘tilmaonal, el cual tiende hacia ungg::fc?o I:iﬂm?n
sl iine B, mmoe ; tc_:sarrollo econémico autéctono. Lo anterif) o
e intima,mc arrigacéutlco, el agroquimico y el de alime;t o
. deent}zrlgados a una nocién juridica muy im .
o i oy p#olico, que se refiere a las condiciones Mim_por-
S a social conveniente. Los riesgos sociales e
¢ una cxcesiva proteccién al inventor y a su ol:[rl;f -

en

este tipo de sectores, so i
tipo , son evident i i
debilitarian, el orden publico de l: SN};ciIE);nd[mn R e

nos sirve para indicar que 1

F ndicar que en los sectores que puedan

ge invf,:ni?é rllegézlilc;;)gr ordma,na debe establ‘;lcer, Pen matzisftiire . afrd:m

ol ge,ﬂeml e ?:. regimenes de excepcién (sin perjuicio Itz}le e

i s ko Juisma materia). Esos regimenes pueden del;na

NS g ‘on menores o bien distinguir el objeto de elr -

B 5 Publicadaspor cjemplo, excluir aspectos tales como las fa

aﬁgavar las condiciones yyref;cz:x}soiigiasélepuefﬂ? bmmbiéﬂ! e rEgimerigs.

o re atentabili i i
icionales para el mantenimiento de la p?{!tente d;irfnat% e? PCirana; CZI?EE;C;&S

0.

Muchos di

Art. 17, de undlgf”ir; g::a til plazo establecido en el inciso primero del

iRurouo: i a proteccién de I .

muy ri S0* i 3 e la dumqon
la xynvencic’)no’ mdll: sm; d'.cen que un plazo tan corto pf:diadz:ze?tem es
versién., Pero yarq ¢ ¢ mismo puede ser insuficiente para 3i llﬂl lar
por encima del bien de un inventor y del benf:fﬁa_ {C1rd 4 in-
i 3 110 de una

VIL. Conclusiones.

(1) En Co ica tigf 4
rak )de e ;gnm;:a Inglé por mds de ochenta afios, en materia de
S s o :6 ely numero 40 promulgada en el afilo 1896
S e e B el sistema de patentes, su registro y sus car :
s o la generar una serie de problemas, ya que " aci
s o rp as necesidades de la industria nac}ona! qno cog'e
por normas creadas por el legislador del siglo Igzosaéligl
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gran actualizacién del sistema se realiz6 en el
1978, al ser promulgada la ley 6219 (“Ley de patentes, control y exo-
jon de impuestos de medicamentos y articulos y sustancias terapéu-
, pero la misma solo vino a regular la actividad en un sector indus-
el de los medicamentos, considerado como de interés phblico. Con
Jey se declaré de interés pablico la importacién, fabricacién, venta,
ppra y expendio de medicamentos; se establecié cudles productos de este
podian ser objeto de la proteccién de una patente, y se establecié
ién un plazo de un afio como término de duracién de la proteccion
patente (Jo cual sirvid como base para redactar el inciso primero del

wlo 17 de la futura ley 6867).

(2) la primera

En el mes de julio de 1982 fue presentado a conocimiento
de ley que buscaba declarar el

blico. La iniciativa fue fun-

NE)
‘Ja Asamblea Legislativa un proyecto
icida Propanil como articulo de interés pa
ntada en la importancia que este producto tenia en cierto sector agri-

del pais, ya que su usO €ra necesario y determinante en el cultivo del
y en el perjuicio que estaba causando el hecho de que una Compaiiia
americana, Robm & Hass Centroamericana Sociedad Andnima, estu-
a monopolizando el mercado local sobre el herbicida, ya que estaba
nparada por una patente (Patente nimero 2047) obtenida, aparente-
mente, en forma irregular.

: (4) La Comisién Legislativa encargada de conocer el proyecto fue

la Comision de Gobierno y Administracion, la cual procedié a nombrar
una Sub-comisién, con el fin de que el estudio del proyecto fuere rea-
lizado conciensudamente, ya que en ese entonces era objeto de una gran
polémica en los medios de informacién publica.

El estudio de la Sub-comisién reveld la existencia de irregularidades
en el uso que la Compaiifa Norteamericana estaba déindole a la patente
2047, inclusive se llegd a determinar la existencia de un monopolio que
sobre el Propanil estaba ejerciendo dicha compaiifa, lo cual hizo meditar

sobre la necesidad de legislar en forma general sobre materia de patentes
de invenci6n, sobre su sistema y sobre los derechos y limitaciones que se
derivan de la patente. Se consideré necesario purificar el sistema vigente,
ya que era perfectamente posible que estuvieran ejerciéndose irregularidades

semejantes a las del caso Propanil.

(5) La Sub-comisién propuso incorporar un nuevo texto legal
sobre patentes, el cual posteriormente fue elaborado por una Comisién In-
terinstitucional, pretendiendo actualizar legislativamente la materia, adap-
tindola a las necesidades del desarrollo econémico-social del pais. Se bus-
caba, a través de una nueva ley, fomentar el desarrollo tecnolégico de
Costa Rica y asi lograr uno de los fines caracterizadores de cualquier sis-
tema de patentes: la transferencia de tecnologia, sin la cual las patentes DO

podrian cumplir con su funcién social.
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