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SITUACION ACTUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN COSTA RICA

El Registro de la Propiedad Industrial, como entidad encargada de la administracion de
la propiedad industrial en CostaRica, se encuentrafrente al importante reto de fortalecer el
funcionamiento de sus oficinas, en aras de brindar a sus usuarios, un servicio acorde con la
mision institucional del Registro Nacional y que permita enfrentar la apertura de mercados y
el libre comercio, aspectos propios de larealidad socioeconémica actual del pais; lacua
tiende a aumento del volumen de solicitudes de inscripcién sometidas a conoci miento de esta
instancia

En los Ultimos afios, se han llevado a cabo importantes esfuerzos pararealizar dicha
labor, sin embargo aln existen numerosos retos por asumir para alcanzar |os objetivos
deseados. A continuacién se presentan los datos requeridos segin la*“ Guia de Elaboracién
del Informe sobre la situacién actual de la Propiedad Industrial” , los cuales permitiran
acercarse al panorama del funcionamiento del sistemade registro y administracion dela
propiedad industrial en Costa Rica.

l. LEGISLACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
A. Iniciativas legidativas nacionales en lamateria
A.1 Proyectosdeley:
Actua mente existen varios proyectos de ley en tramite de aprobacion por parte de la
Asamblea Legidativa, tendientes alamejora de lalegislacién existente relativa a la propiedad

industrial. A continuacion se citan dichos proyectos y su situacion actual; asi como una breve
resefia de su contenido.

Proyecto de ley Objetivo del Proyecto Estado actual

N° 13640: Se encarga de regular la proteccion y Se encuentraen la

Ley de Proteccion de reglsFrO d(? Igs variedades vegetales. Se Comision dg Asuntos

Obtenciones Vegetales relaci ona intimamente con el Convenl_o de  Agropecuari os de I_a
laUnion Internaciona paralaProteccion de  Asamblea Legislativa
las Obtenciones Vegetales (UPQV). parasu estudio y

posterior dictamen.
N° 14489: Busca modificar €l régimen procesal penal ~ Se encuentraen la

Reforma a varios comun gue rige los procesos relativos alos = Comision de Asuntos

articulosdelalLey
N°8039 (Ley
Observancia) y alalLey
de Derechos de Autor y
Derechos Conexos N°
6683.

para que se sancione con multalosdelitos  y posterior dictamen.
gue laley contemple y que hayan sido
cometidos con fines de lucro. Ademas
establece ladistribucion y utilizacion de los
montos recibidos por concepto de multa.
Propone eliminar € principio de lesividad e
insignificancia.

delitos de propiedad industrial, paraquesu | Juridicos dela Asamblea
accion sea publica; adicionar un articulo Legidativa paraestudio
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Proyecto de ley

Objetivo del Proyecto

Estado actual

N° 15076:

Reforma de varios
articulosde laLey N°
80309.

Pretende lareformade varios articulos (43 a
69) y laderogatoriadel articulo 70, con €l
finde: a) Modificar € régimen procesa
penal comun que rige los procesos relativos
a delitos de propiedad intelectual, para que
dichos delitos puedan ser perseguidos a
instancia publica. b.) Modificar las penas de
los tipos penales referentes a dichos delitos
para gue su sancién seade 3 a5 afios de
prision. c.) Agregar procedimientos
administrativos para casos de competencia
desleal de marcasy signos distintivos; d.)
Agregar penas accesorias.

Se encuentraen la
Comision de Asuntos
Juridicos de la Asamblea
Legidativa parasu
estudio y posterior
dictamen.

N° 15556

Reformay Adicion de
varios articulos ala Ley
N° 80309.

Pretende reformar los articulos 11, 15y 16
delaLey de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual. Asi mismo, propone modificar
las penas de | os tipos penal es establ ecidos
en losarticulos 44 a69 dedichaley y
eliminar €l articulo 70. Finalmente,
pretende adicionar un nuevo articulo 71
sobre pena aternativa.

Se encuentraen fase
consultivaalos
interesados en la
Comision de Asuntos
Juridicos de la Asamblea
Legidativa

N° 15617:

Interpretacion Auténtica
del art.1256 del Cadigo
Civil

Pretende gue mediante latécnicalegislativa
de lainterpretacion auténtica, se excluyaa
los poderes especiaes para actuar en los
tramites de propiedad industrial, de las
formalidades exigidas por € articulo 1256
del Codigo Procesal Civil.

Pendiente de 2° Debate
Legidativoenla
Comision Con Potestad
LegidativaPlena
Primerade la Asamblea
Legidativa.

N° 15754: Pretende la creacion dd Instituto del Se encuentraen
- Inventor (IDI) con € fin de promover el Comision de Asuntos

Ley de Creacion del . 4 . .

Instituto del Inventor talento inventivo en € pais. Soqal&_ delaAsamblea
Legidativa parasu
estudio y posterior
dictamen.

N° 15624: Pretende establecer un sistemade Se encuentraen

Ley de Representacion y representacion paralos tramites de Subcomision de la

Patrocinio Legal en
Propiedad Industrial e
Intelectual.

propiedad intelectual de contenido general,
dando opcion al titular paralimitar las
facultades legales del mismo; asi como la
conformacién de un “registro de
mandatarios’ relacionados con |os tramites
del Registro de laPropiedad Industrial.

Comision de Gobierno
delaAsamblea
Legidativaparasu
estudio y posterior
dictamen.
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Proyecto de ley

Objetivo del Proyecto

Estado actual

N° 15650:

Reformadel articulo 15
delaLey de Marcas, N°
7978.

El proyecto pretende reformar €l articulo 15
delalLey de Marcas y Otros Signos
Distintivos N° 7978, para que la publicacion
delasolicitud en el Diario Oficial La
Gaceta serealice por una solavez y no por
tres veces, como se estipula actua mente.

Se encuentraen fase
consultivaalos
interesados en la
Comision de Asuntos
Juridicos de la Asamblea
Legidativa

N°16117:

Reformay adicion a
varios articulos de la
Ley de Procedimientos
de Observanciade los
Derechos de Propiedad
Intelectual, N° 8039.

Plantea unareformaal articulo 40 de dicha
ley, referido alos criterios parafijar dafios y
perjuicios, estableciendo montos minimos

y méximos. Asimismo, pretende modificar
los articulos 61 y 62; asi como agregar un
nuevo delito en € articulo 62 bis en relacion
con las medidas tecnol6gicas y reformar €
articulo 63 penalizando la distribucion,
importacién, para su distribucion, de
informaci6n sobre gestion de derechos, a
sabiendas de que lamismahasido
suprimida o alterada sin autorizacion.

Presentado en la
Asamblea Legidativae
14/02/2006, para €l
correspondiente tramite.

N° 16118

Reformaavarios
articulosdelalLey de
Marcas y Otros Signos
Distintivos, N° 7978 y
delalLey de Patentes de
Invencion, N°6867.

Con respecto alaLey N° 7978, se plantea -
entre otros- laintroduccion de laregulacion
de lamarca sonora, aclarar la normativa en
cuanto alaslicencias de uso de las marcas
y mejorar la regulacion existente sobre
denominaciones de origen, y Se proponen
algunos cambios en cuanto alastasas de
inscripcion, todo esto mediante lareforma
delosarticulos 3, 9incj), 18, 35, 80y 94.

Enrelacion con laLey N° 6867, se
proponen modificaciones en cuanto ala
duracion de la proteccion de la patente y
establece limites a su extension, para evitar
una concesiOn excesiva de derechos y
regulalafiguradel abandono delas
solicitudes de concesion de patentes. Ello
mediante lareformade los articulos 13, 17,
21, 33y laadiciéon del articulo 32 bis.

Presentado en la
Asamblea Legidativae
14/02/2006, para €l
correspondiente tramite.

Informacion actualizada al 28/02/2006.
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A.2 Proyectos de Reglamentos

Proyecto

Objetivo del Proyecto

Stuacion actual

Reglamento alas
disposicionesrelativas a
las denominaciones de
origen contenidas en la
Ley de Marcasy Otros
Signos Distintivos.

Pretende dotar de las adecuadas normas de
gjecucion alas disposiciones legales
generales existentes en laLey N° 7978 en
relacion con |as denominaciones de origen;
tiende a asegurar |a efectiva proteccion de
dichas denominaciones y lasimplificacion
del trdmite de inscripcion ante e Registro,
en beneficio del usuario.

Dicho Reglamento se
encuentra en una etapa
final deredaccidony se
llevé acabo la
respectiva publicacion a
efectos de permitir su
conocimiento por parte
del publico interesado.

Reglamento alaLey de
Informacién no
divulgada y Reglamento
paralainscripcion de
Medicamentos y
Agroquimicos.

Pretende la implementaci én adecuada de
disposiciones sobre datos de prueba e
informacion no divulgada.

Ambos proyectos de
reglamentos se
encuentraen fase de
redaccion por parte de
los Ministerios de
Comercio Exterior,
Salud, Agriculturay
Ganaderiay deben ser
abordados teniendo en
cuentalasnormasdela
Ley de Informacion No
Divulgada, N°7975.

Reglamento de
Funcionamiento de la
Comision
Interinstitucional parala
Proteccion dela
Propiedad Intelectual

Definir el funcionamiento de dicha
Comisién paraun mejor cumplimiento de
sus objetivos y tareas.

Se encuentra en proceso
de redaccion en € seno
delaComision.

B. Acuerdos Internacionaes

B.1 Acuerdosfirmadosy vigentes:

En materia de propiedad industrial, existen varios acuerdos internacional es vigentes,

aplicables segun €l articulo 7° de la Constitucion Politica de la Republica de Costa Rica:

“ Los Tratados Publicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente
aprobados por la Asamblea Legislativa, tendran desde su promulgacion o desde el dia que
ellos designen, autoridad superior alasleyes’. (El destacado no esdel original).
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Instrumento Fechade Situacion actual Alcances /implementacion
internacional adhesion CR

Convenio de 28 dejulio de Envigenciadesde = Se aplicaregularmente como

Paris parala 1995 €l 24/05/1995. parte del Ordenamiento Juridico

protgcci ondela Ley N° 7484 del Costarricense.

propi eq|ad 28 de marzo de

industrial 1995.

Arreglo de 30 de abril de Envigenciadesde @ Se aplicaregularmente como

Lisboa sobre la 1997 el 30/10/96. parte del Ordenamiento Juridico

Proteccion de las Ley N° 7634 del Costarricense. Actuamente, se

Denominaciones 30/10/1996 encuentraen trdmite la

de Origen y su redaccion de un proyecto de

Registro Reglamento a las disposiciones

Internacional . relativas alas denominaciones
de origen contenidasen laLey
de Marcas y Otros Signos
Distintivos, que alavez
beneficiariala correcta
aplicacion del Tratado (Ver
cuadro anterior sobre proyectos
de Reglamentos).

Tratado de 03 de mayo de Envigenciadesde @ En Costa Rica se reciben

Cooperacion en 1999 el 30/11/1998 numerosas solicitudes para

materiade o cumplir con lafase nacional del

patentes (PCT) ;%31/13836 del PCT; por €llo, seredizan
esfuerzos paralamejora del
desempefio de la Oficinade
Patentes, afin de cumplir a
cabalidad con las exigencias
internacionales en €l tramite de
concesion de patentes.
Asimismo, en relacion con la
implementacion de un manual
regional sobre organizaciony
procedimientos para el examen
de patentes, e mismo ya cuenta
con el aval delaMinistrade
Justicia de nuestro pais.
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Instrumento Fechade Situacion actual Alcances /implementacion
internacional adhesion CR
Acuerdo sobre Envigenciadesde = Se aplicaregularmente como
los aspectos de el 26/12/1994. parte del Ordenamiento Juridico
propiedad o : Costarricense. Existen varias
intelectual Ley N° 7475-P d iniciativas legidativas para
) 22/10/1998 ;
relacionados con mejorar € temadela
el comercio observanciaen materiade
(ADPIC) propiedad intelectual, inspiradas
en losprincipiosdel ADPIC y
en larealidad nacional actual
(Ver cuadro sobre Proyectos de
ley).

Informacion tomada de |a paginaWeb OMPI (www.wipo.org) y del Sistema Costarricense de
Legislacion Vigente (Www.pgr.go.cr).

B.2 Acuerdos pendientes de adhesion por parte de Costa Rica

Instrumento Internacional Estado actual Implicaciones
Tratado de Libre En estudio en la Asamblea Refuerza algunas disposiciones
Comercio Estados Legidativa ya existentes en materia de

Unidos- Centroamérica

propiedad industrial y establece

y Republica algunas normas nuevas, sobre
Dominicana. las cuales setrabgaen las
modificaciones alalegislacion
nacional que sea necesariapara
cumplir con los compromisos
gque implicae Tratado.
Tratado de Budapest La Oficina Asesorade Implica para Costa Rica el
sobre €l reconocimiento  Tratados de la Direccion establecimiento de un Convenio
internacional paraéel Genera de PoliticaExterior se = entre la Oficina de Patentesy
Deposito de encuentrarealizando las una entidad tecnol 6gica
Microorgani Smos. acciones necesarias para que especializada para el resguardo
se procedaalaadhesion de de microorgani smos.

dicho Tratado.
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Instrumento Internacional

Estado actual

Implicaciones

Convenio Internaciona
parala Proteccién de
Variedades Vegetales
(UPQV).

Se gestionara ante €
Ministerio de Relaciones
Exteriores, |o pertinente a
efectos de que & proyecto
parala aprobacion de dicho
Tratado ingrese ala corriente
legislativa

Tiende a proporcionar y
fomentar un sistema gque sea
eficaz parala proteccion de las
variedades vegetales. Contiene
excepciones alos derechos del
obtentor y también establece
restricciones a gercicio delos
derechos del obtentor por
razones de interés publico,
recibiendo una remuneracion

Ministerio de Relaciones
Exteriores se encargue de
remitir dicho proyecto ala
Asamblea.

equitativa.
Tratado sobre €l Derecho Serealizaran las tareas Simplificar la utilizacion de los
de Marcas (TLT) necesarias paraque € sistemas nacionales e

internacionales de inscripcion o
registro de marcas.

Tratado sobre el Derecho Se deben hacer esfuerzos Armonizar y brindar celeridad a
de Patentes (PLT) razonables para acceder a los procedimientos formales
dicho Tratado. relacionados con |as solicitudes

de patentes, en beneficio de los
usuarios.

Arreglo delaHaya sobre Se deben hacer esfuerzos Rige € deposito internacional

el Deposito Internacional razonables para acceder a de disefiosindustriales; de

de Disefios Industriales  dicho Tratado. modo tal que dicho deposito

surte en cada uno de los Estados
Parte.

Protocolo a Arreglo de
Madrid sobre el Registro
Internacional de Marcas

Costa Ricano suscribio el
Arreglo, por lo quela
suscripcion del Protocolo le da
laposibilidad a Costa Rica de
ingresar a Sistema. Se deben
hacer esfuerzos razonables
para acceder adicho Tratado.

Se pretende que € sistema que
componen tanto e Arreglo
como este protocolo, sea mas
flexible y mas compatible con
lalegislacion nacional de
algunos paises que no han
podido ser parte del Arreglo.

Tratados Internacional es suscritos en los dos Ultimos afios. Iniciativas y compromisos

existentes relativos ala adhesidn de tratados internacional es en materia de

propiedad industrial

Durante € periodo 2004-2006 no se han suscrito nuevos tratados por parte de Costa
Ricaen materia de propiedad industrial. Notese que la adhesion de la mayor cantidad de
Tratados relativos a tema se suscribieron en los afios noventa. Sin embargo, es de suma
importancia destacar que araiz de lanegociacion del Tratado de Libre Comercio Estados
Unidos-Centroamérica y Republica Dominicana, cuya negociacion finalizé e afio pasado;
surgieron compromisos rel acionados con la suscripcion de algunos de los Tratados
mencionados anteriormente, generando “obligaciones de resultados’, con fechalimite de

cumplimiento.
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Por su parte, en cuanto alos otros tres Tratados mencionados en el cuadro anterior,
segun el CAFTA, si bien no existe un plazo u obligacion de resultados respecto a nuestro pais,
para aprobarlos; si deben realizarse “ esfuerzos suficientes’ para ello y precisamente, las

autoridades correspondientes- incluyendo a Registro de la Propiedad Industrial- han iniciado
las primeras gestiones para promover la aprobacion de |os indicados instrumentos.

En e siguiente cuadro se detalla de forma mas precisa los compromisos adquiridos por
CostaRicaaraiz del TLC (ademas de los yaindicados, referidos alaratificacion de tratados
internacionales) y las medidas que se estédn tomando para cumplir con 1os mismos:

Modificaciones y gjustes alalegislacion nacional

Compromiso Adquirido por Costa Rica

Normativa que debe modificarse/ Proyectos
Pendientes

Marcas

» Garantizar que registrar las licencias de marcas
no sera una condicion paralavalidez de dichas
licencias, o paraafirmar cualquier derecho sobre
unamarca

» Las Partes podran establecer medios para
permitir alos licenciatarios registrar las licencias
con €l propdsito de hacer de conocimiento
publico la existenciade lamisma.

Aungue € articulo 35 delaLey de Marcas N°
7978 establece que lalicencia deberainscribirse
para que tenga efectos frente a terceros, se
pretende lareforma de dicho articulo, de modo
gue €l texto del mismo concuerde de forma
plenacon CAFTA. (Proyecto de ley N°16118)

Patentes

Establecimiento de Plazo Adicional en la
proteccion de las patentes sobre |a base de la
concurrencia de dos supuestos:

* Se pretende redlizar unareformaalaley de
Patentes de Invencion, Dibujosy Modelos
Industriales y Model os de Utilidad (N° 6867),
para que exista unanorma que se adecue atales
exigencias, en cuanto a plazos adicionaes
sobre la proteccion de patentes (Proyecto de ley

Ne 16118).




OMPI/JPI/BUE/06/2 CR
pagina 10

Compromiso Adquirido por Costa Rica

Normativa que debe modificarse/ Proyectos
Pendientes

* Art. 15.9.6: Por retrasos injustificados en €l
otorgamiento de la patente, lo que incluye al
Menos un retraso en laemision de més de 5 afios
desde la presentacion de la solicitud o de 3 afios
desde la solicitud de examen de |a patente, y
siempre que € retraso no seaimputable a
solicitante.

* Art. 15.10.2: Con respecto a productos
farmacéuticos objeto de patentes, se confieren
derechos exclusivos a los datos de prueba por un
plazo de 5 afios a medicamentos y 10 afios para
agroquimicos.

* Envistade que en la actualidad el examen de
fondo que se lleva a cabo como parte del
procedimiento de inscripcion de una patente, es
realizada por peritos externos, mediante un
proceso lento, se esta trabajando en un proyecto
del RPI: “ Parala creacion de un sistema de
estudios de fondo de las patentes de invencion,
model os de utilidad, dibujosy modelos
industriales; por medio de un banco de peritos
del RPI”; € cual pretende que dicho examen
sea &gil y asi evitar la aplicacion de plazos
adicionales por retrasos imputables ala
Administracion.

* Respecto ala proteccién de los datos de
prueba, Costa Rica aprobé laLey de
Informacion

No Divulgada, nimero 7975, del 04 de enero
del 2000, la cual establece este principio en €l
articulo 8), dandole laresponsabilidad a
Registro de la Propiedad Industrial (articulo 2y
3) de custodiar este tipo de informacién; por
consiguiente, o que & TLC hace es definir €
plazo durante el cual se

debera proteger |os datos de prueba en €l pais.
» Ademés, e Ministerio de Comercio Exterior se
encuentratrabajando en coordinacion con los
Ministerios de Salud y de Agriculturay
Ganaderia, en la elaboracion del Reglamento ala
Ley de Informacion no Divulgaday los
reglamentos paralainscripcion de
medicamentos y agroguimicos, con € fin de
implementar estas y otras disposiciones del
TLC, sobre datos de prueba.

Indicaciones Geogréficas

» Proporcionar los medios legal es paraidentificar
y proteger indicaciones geogréficas de las otras
Partes.

* Procesar |as solicitudes o peticiones con un
minimo de formalidades.

» Asegurar que las regulaciones querigen la
presentacion de dichas solicitudes o peticiones,
sean puestas a disposicion del publico.

» Asegurar que las solicitudes o peticiones sean
publicadas para efectos de oposiciéon y
proporcionar |os procedimientos para oponerse a
estas.

Proyecto elaborado: “Reglamento alas
Disposiciones relativas a Denominaciones de
Origen contenidas en la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos”.
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Compromiso Adquirido por Costa Rica

Normativa que debe modificarse/ Proyectos
Pendientes

Limitar las excepciones a las obligaciones
establecidas para proteger lainformacion sobre
gestion de derechos alas actividades legalmente
autorizadas realizadas por empleados, agentes o
contratistas gubernamentales con € fin de
implementar laley, inteligencia, defensa nacional,
seguridad esencial y demas actividades
gubernamental es similares.

Incorporar anuestro ordenamiento juridico
disposiciones especificas sobre gestion de
informacion y sus excepciones a las medidas
tecnol 0gicas que se implementen.

Exige laadopcion de incentivos legales para que
los proveedores de servicios de Internet
colaboren para disuadir a los usuarios de
almacenar y transmitir obras protegidas por
propiedad intelectua y el establecimiento de
limitaciones relativas al alcance de los recursos
disponibles contra los proveedores por infraccion
alos derechos de autor que no estén en su
control, ni hayan sido iniciados o dirigidos por
ellos.

Nuestralegislacién actual no contempla ninguna
regulacion de estetipo. Proyecto pendiente de
elaboracion.

Recursos Civiles, Administrativosy Penales en
materia de Propiedad Intelectual

En los procedimientos judiciales civiles parala
observancia de |os derechos de propiedad
intelectual, prever la posibilidad de que € juez
ordene a infractor, €l pago de unaindemnizacion
adecuada, para compensar dafios y perjuicios
sufridos por €l titular como resultado de la
infraccion.

* Lafijacion de dafios y perjuicios se encuentra
contemplada en €l articulo 40 delaLey de
Procedimientos de Observancia de los Derechos
de Propiedad Intelectual, N° 8039. (El Proyecto
de Ley N° 16117 pretende algunas reformas ala
ley, respecto a este tema, que resultarian acordes
aCAFTA).

Garantizar que no seimpondra el pago de dafios
contra bibliotecas, archivos o instituciones
educativas.

El Proyecto de Ley N° 16117 pretende algunas
reformas alaley, respecto a este tema, que
resultarian acordes a CAFTA.

Asegurar €l establecimiento de procedimientos y
sanciones penales, que incluyan penas privativas
de libertad y/o sanciones pecuniarias
suficientemente disuasorias de futuras
infracciones.

CR cuenta con disposicién normativa al
respecto: LaLey de Observancia contiene
sanciones penales que incluyen penas privativas
delibertad (1 a 3 aflos). Actualmente se tramita
en la Asamblea L egislativa Proyecto de
Reformas alaLey de Observanciaen el cua se
incluyen sanciones pecuniarias (Proyecto de ley

Ne15 556).
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Otros Compromisos araiz del TLC, en materia de Propiedad Industrial

Disposicionesdel TLC

Avancesy /o retos para Costa Rica

Generalidades

Otorgar alos nacionales de otras Partes un trato
no menos favorable que & otorgado a sus propios
nacionales, respecto ala proteccion y goce de los
derechos de propiedad intelectual .

Las disposiciones legales nacionaes no
discriminan en cuanto al trato de nacionalesy
extranjeros en la materia. Debe procurarse que la
aplicacion de esta disposicion sea efectivaen la
préactica.

Garantizar que todas | as leyes, reglamentosy
procedimientos relativos ala proteccién u
observancia de propiedad intelectual deberan
constar por escrito y publicarse.

En Costa Rica, todas las |eyes, reglamentos y
demés disposiciones, son de publicacion
obligatoriaen €l Diario Oficial LA GACETA.
En este sentido: Art. 124y 140.3 dela
Constitucion Politica

Cooperacién en proyectos de educacion y
difusion acercadel uso de la propiedad
intelectual, como instrumentos de investigacion y
respecto ala observancia de estos derechos.

 CR cuenta con disposicién normativa al
respecto: El Reglamento alalLey de Marcasy
Otros Signos Distintivos, Decreto N°30233-J, o
contempla como tarea del Registro de Propiedad
Industrial (Art 52 inc.b).

» En e marco del Comité sobre Creacion de
capacidades relacionadas con e Comercio,
creado arededor del CAFTA, se podran definir
prioridades y necesidades especificas del pais
paradesarrollar proyectos de cooperacion en
materia de propiedad intelectual .

Cooperacién en la adecuada coordinacion,
capacitacion, cursos de especializacion e
intercambio de informacion entre las oficinas de
propiedad intelectual e instituciones de otras
Partes.

CR cuenta con disposicién normativa: El
Reglamento alaLey de Marcas y Otros Signos
Distintivos, Decreto N°30233-J, o contempla
como tarea del Registro de Propiedad Industrial
(Art52inc.by c).

Cooperacién en e aumento de conocimiento,
desarrollo e implementacion de | os sistemas

€l ectronicos usados para la administracion de la
propiedad intelectual .

» Debe procurarse laimplementacion de
proyectos para el efectivo cumplimiento de la
disposicion.

* En el marco del Comité sobre Creacion de
capacidades relacionadas con e Comercio,
creado en el marco del CAFTA, se podran
definir prioridades y necesidades especificas del
pais para desarrollar proyectos de cooperacion en
materia de propiedad intelectual .

Marcas

Se establece que las marcas incluirdn marcas
colectivas, de certificacion y sonoras.

 Las marcas colectivas y de certificacion se
encuentran definidas en el articulo 2 delaLey de
Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Las
colectivas seregulan en e Titulo IV (Arts. 46 a
56) delaLM vy las de certificacion lasregula el
Titulo V (Arts. 54 a60) delaLM.
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» Ambas categorias se encuentran reglamentadas
en los articulos 32 y siguientes del Reglamento a
laLM.

 Las marcas sonoras estén contempladas en €l
concepto general de Marcadel Art. 3
LM.(actualmente se encuentra registrada una
marca sonora en Costa Rica).

Garantizar que no se menoscabe €l uso y
efectividad de una marca mediante disposiciones
sobre el uso de términos comunes.

El Acuerdo ADPIC dela OMC ya contiene
disposiciones en este sentido, en su articulo 20.
No es necesario introducir ningunareformaen la
legislacion nacional paraimplementar esta
norma. Unicamente debe velarse porque en la
préctica no se impongan requisitos que resulten
excesivos, tales como requisitos de etiquetado, de
maneratal que se menoscabe el uso y efectividad
de unamarca.

Garantizar €l derecho ddl titular de lamarcade
impedir que terceros, sin su consentimiento,
utilicen en € curso de sus operaciones
comerciales signos idénticos o similares para
bienes o servicios que puedan causar confusion.

Existe norma que garantiza este derecho:
Articulo 25 delaLey de Marcas y Otros Signos
Distintivos N° 7978.

Facultad de establecer limitaciones alos derechos
conferidos por una marca SIEMPRE QUE dichas
excepciones tomen en cuenta el interés legitimo
del titular de lamarcaregistraday terceros.

En ese sentido, se cuenta con € articulo 26 dela
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°
7978.

Aplicacion del articulo 6 Bis del Convenio de
Paris, alas mercancias o servicios que sin ser
similares o idénticos a aquellos identificados por

conexion entre ellos y cuando su uso lesione los
intereses dd titular de la marca.

una marca notoriamente conocida, induzcan auna

Tal regulacién se encuentraincluidaen €l articulo
8inciso e.) delaLey de Marcas y Otros Signos
Distintivos N° 7978.

Proporcionar un sistemaparael registro de
marcas gue incluya:

* Notificacion a solicitante (por escrito u otro
medio), sobre las razones para denegar €l registro.
* Oportunidad de respuesta sobre esas
notificaciones a las autoridades encargadas del
registro de marcas y posibilidad de impugnacion
judicial sobre una denegacién final de registro.

Cada una de estas exigencias las contemplala
Ley de Marcas: articulos 8, 13, 14, 16y 17, 18,
37,y 84; el Reglamento aLM: Art. 48, 64y 65
y laLey de Proced. De Observancia, N° 8039, art
25. También se cuentacon € Art .49 dela
Constitucion y 10 de la Ley Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

* Oportunidad de oposicion a solicitudes de
registro y anulacion de marcas registradas.

» Resoluciones razonadas y por escrito, en
procedimientos de oposicién y anulacion de
registros.
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Proporcionar, en lamayor medidade lo posible,
un sistema electronico parala solicitud,
procesamiento, registro y mantenimiento de
marcas y trabgar para establecer, en la mayor
medida de |o posible, una base de datos
electronica disponible al publico sobre las
solicitudes y registros de marcas.

* El Registro de Propiedad Industrial cuenta con
la base de datos "Sistema Publico de Marcas’;
sin embargo no esun servicio “en linea” alin. La
Direccion del Registro de la Propiedad Industrial
yaplanteo e proyecto de implementacion del
sistema de expediente electronico” que pretende
la conformacion de expedientes el ectronicos
f&cilmente consultables también através dela
Internet, tanto de Patentes como de marcas’. Se
esta trabajando en su implementaci on.

» Aunque no se trata de una obligacion de
resultados para €l pais, € Registro de Propiedad
Industrial esta desarrollando €l proyecto “
Estrategia para la migracion hacia un nuevo
Sstema de Informacion en el RPI” .

Clasificacion Niza:

* Establecer e uso del sistemade la Clasificacion
Niza, paraclasificar los productosy servicios
para el registro de las marcas.

* Aclarar que los productos o servicios no se
considerarén similares entre si por figurar en la
misma clase y no se consideraran distintos entre
si por figurar en clases diferentes.

* Lalegiglacion costarricense establece €l uso de
esta clasificacion en € articulo 89 delaLey de
Marcasy en € articulo 62 de su Reglamento.

* El articulo 89 delaLey de Marcas, aclara
ambos aspectos.

Garantizar que € registro inicial y renovaciones
sucesivas del registro de una marca sea por un
plazo no menor de 10 afios.

LaLey de Marcas dispone en su articulo 20 que
€l registro de unamarca vencera alos 10 afios
contados desde su concesion y que podra ser
renovada indefinidamente por periodos sucesivos
de 10 afos.

I ndicaciones Geogr aficas

Permitir alos solicitantes averiguar € estatus de
las solicitudes o peticiones especificas.

El Registro cuenta con un sistemainformatico
gue permite a usuario consultar el estatus de
todas sus gestiones.

Relacion entre marcas e indicaciones geogréaficas:
Se garantiza que no existira ningunajerarquia
entre ambas figuras, asegurandose la aplicacion
del principio de primero en tiempo primero en
derecho, en ambas vias.

Disposicion contenida en e Proyecto de
Reglamento alas Disposiciones relativas a
Denominaciones de Origen contenidasen laLey
de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Patentes

Se negocio laexclusion de laexigenciade
patentar |os métodos quirudrgicos, terapéuticos y
de diagndstico para el tratamiento de personasy
animales, asimismo no hay obligacion de patentar
seres vivos. También quedaron excluidas las
patentes de segundo uso.

LaLey N° 6867 de Patentes de Invencion,
Dibujosy Modelos Industrialesy Modelos de
Utilidad los excluye de patentabilidad en su
articulo primero inciso 2) aparted) y € inciso 4)
apartesb), ¢) y d)




OMPI/JPI/BUE/06/2 CR
pagina 15

Disposicionesdel TLC

Avancesy /o retos para Costa Rica

Seincluye una clausula denominada“Bolar” que
permite e uso de un producto patentado por parte
de terceros, con € fin de buscar |a aprobacion de
comercializacién de un producto farmacéutico o
agroquimico, unavez vencida la patente.
Laanterior, es una clausula que daflexibilidad a
sistema de exclusividad del régimen de
proteccion de la propiedad intel ectual .

* De conformidad con la Ley de Patentes
Naciona que otorgaaun titular de una patente un
derecho exclusivo sobre su invencion, €l Registro
de laPropiedad Industrial debe dar tramite y
resolucion alas denuncias o solicitudes de
medidas cautel ares cuando terceras personas que
utilicen materia patentada, no lo estén realizando
bajo la premisa de esta clausulay que estén
comercializando lainvencién antes de que haya
expirado lavigencia de la patente.

* El articulo 16.2 e.) dela Ley de Patentes
nacional contempla la ClausulaBolar.

Establece las Licencias Obligatorias que son
aquellas que sin autorizacion del duefio de los
derechos se otorgan para casos de emergencia
nacional. Lo anterior se refiere en especia para
el caso de medicamentos, por cuanto debe
prevalecer €l interés de lasalud publica.

Nuestra legislacion las prevé bajo la
denominacion de Licencias de Utilidad Pablica,
contenidaen d articulo 20 de la Ley de Patentes
de Invencién, con las mismas premisas que se
contemplaronenel TLC.

* El TLC no restringe las licencias obligatorias
Sino que resguarda la posibilidad que tiene el
Gobierno para que en situaciones previstas en la
norma supraindicada (razones calificadas de
extrema urgencia, interés publico, emergenciao
seguridad nacional), pueda solicitar alos
fabricantes nacional es de medicamentos que
fabriquen un determinado medicamento que se
encuentra protegido por una patente.

Respecto ala Informacién no Divulgaday los
Datos de prueba, |0s mismos son objeto de
proteccion en los ADPICS, no obstanteel TLC
estipula que para efectos de |los datos de prueba,
cada Parte no podra considerar como informacion
no divulgada, aquella que esté en e dominio
publico (art. 15.10.1.d).

» Asimismo, ya nuestra Ley de Informacion No
Divulgada dispone: “ Estaley no protegerala
informacion que: a) Sea del dominio publico.
(...)", delamismamaneraqueloindicael
CAFTA.

Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual (Medidas Cautelaresy en Frontera)

Asegurar gque las solicitudes de medidas
cautelares sin audiencia ala otra parte se g ecuten
en forma expedita de acuerdo con las reglas del
procedimiento judicial de cada Parte.

CR cuenta con disposicién normativa al respecto:
LaLey de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual, Ley N°8039, establece en
su articulo 6 la posibilidad de gjecutar medidas
cautelares sin audienciaala otra parte.

Garantizar lafacultad del juez de exigir a
demandante de una medida cautelar que presente
pruebas suficientes y gue aporte una garantia
razonable que sea suficiente para proteger a
demandado y evitar abusos.

CR cuenta con disposicién normativa al respecto:
LaLey de Observancia, otorga en su articulo 3 a
la autoridad competente facultades para requerir
una garantia suficiente a efecto de proteger a
supuesto infractor y evitar abusos.
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Se establece laposibilidad de que, a aplicar
medidas en frontera, las autoridades competentes
puedan solicitar a titular del derecho que
presente pruebas suficientes que demuestren que
existe una presuncion de infraccion a sus
derechos y que permitaalas autoridades
aduaneras reconocer con facilidad los bienes
infractores.

Estas facultades de | as autoridades aduaneras ya
se encuentran contempladas en € articulo 11
inciso c.) delaLey de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad
Intel ectual.

Garantizar lafacultad de las autoridades
competentes de exigir al solicitante que aporte
una garantia razonable que sea suficiente para
proteger a demandado y alas autoridades
competentes e impedir abusos.

CR cuenta con disposiciéon normativa al respecto:
LaLey de Observancia, en su articulo 11 inciso
b) establece una garantia por un monto razonable
para proteger a supuesto infractor y evitar
abusos.

Otorgar lafacultad a las autoridades aduaneras de
comunicar a titular del derecho el nombrey
direccion del consignador, € importador y €l
consignatario, asi como la cantidad de la
mercancia de que se trate.

CR cuenta con disposicion normativa al respecto:
LaLey de Observanciaen su articulo 15

establ ece que comprobada unainfraccion, la
autoridad aduanera debera - asolicitud del titular
del derecho o su representante-informar el
nombrey ladireccion del consignador, del
importador y del consignatario de las mercancias
ademas, la cantidad y descripcién de las
mercancias objeto de la suspension.

Se confirma que | as autoridades competentes
pueden iniciar medidas en frontera de oficio.

CR cuenta con disposicion normativa al respecto:
LaLey de Observancia, en su articulo 16 prevé la
actuacion de oficio.

Se establece que las mercancias que las
autoridades competentes han determinado que
son pirateadas o falsificadas, seran destruidas de
acuerdo a un mandato judicial, salvo en casos
excepcionales, incluyendo la posibilidad de donar
con fines de caridad, fuerade los canales del
comercio, dichamercaderia.

La Ley de Observancia contempla norma
respecto aladestruccién y donacién de
mercancias pirateadas o falsificadas, sin embargo
la condiciona a que exista consentimiento del
titular del derecho de propiedad intel ectual
infringido. (Articulo 17).

Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual (Recursos Civiles, Administrativosy
Penales)

Dar publicidad alainformacion que se recopile
respecto alos esfuerzos de garantizar la
observancia efectiva de | os derechos de propiedad
intelectual en el sistemacivil, administrativo y
penal, incluyendo toda informacion estadistica.

La Comision Interinstitucional parala Proteccion
de la Propiedad Intelectual puede constituir un
marco adecuado para coordinar este tipo de
iniciativas, entre |as diferentes instituciones
publicas encargadas de la observancia de los
derechos de propiedad intelectual .

Existencia de procedimientos judiciales civiles
parala observancia de |os derechos de propiedad
intelectual .

La Ley de Procedimientos de Observanciadelos
Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039,
establece en su Capitulo IV, Seccion | los
procesos civiles en la materia.
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Establecer la posibilidad del juez de ordenar la
condenatoria en costas personales y procesales.

Por disposicion del laLey N° 8039, se aplica el
Cadigo Procesal Civil paralas pretensiones de
titulares de propiedad intelectual (Procedimiento
abreviado) y por ende existe la posibilidad de
condenatoria en costas segun € articulo 221 del
CPC.

Garantizar que las autoridades judiciales tengan |g
facultad de ordenar €l decomiso de los productos
presuntamente infractores, |os materiales conexos
y laevidencia documental relevante ala
infraccién; asi como la destruccion de mercancias
gue se ha determinado como pirateada o
falsificada.

Esta garantia se encuentra contemplada en el
articulo 41 de la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad
Intel ectual.

Establecer la posibilidad de que en los
procedimientos civiles judiciaes, € juez pueda
ordenar a infractor, que proveainformacion
sobre cualquier persona o entidad involucrada en
lainfraccion.

El articulo 39 de la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual, regula acerca de la prueba bajo €
control de la parte contraria.

Garantizar lafacultad de las autoridades
judiciales de ordenar la incautacion delas
mercancias presuntamente falsificadas o
pirateadas, |0s materiales utilizados parala
comision del delito, los activos relacionados y |a
evidencia documental relevante a delito.

CR cuenta con disposicién normativa al respecto:
LaLey de Observancia en sus articulo 5 establece
gue podran ordenarse, entre otras medidas
cautelares, e embargo de las mercancias
falsificadas o ilegales. Ademas, € articulo 17 se
refiere, especificamente, aladestruccion y
comiso de mercancias.

Garantizar lafacultad de las autoridades
judiciales de ordenar el decomiso de todo activo
relacionado con lainfracciony el decomisoy
destruccion de toda mercanciafalsificada o
pirateaday de los materiales o implementos
utilizados en la creacion de dicha mercancia.

CR cuenta con disposicién normativa al respecto:
LaLey de Observancia en su articulo 5 establece
gue podran ordenarse, entre otras, € embargo de
las mercancias falsificadas o ilegales.

Se establece la facultad de | as autoridades
judiciales, a menos paralos casos de falsificacion
de marcas o pirateria lesiva de derecho de autor,
de llevar acabo investigaciones o tomar otras
medidas de observancia de oficio, a menos con el
proposito de preservar pruebas y prevenir la
continuacién de la actividad.

Estas facultades ya se encuentran contempladas
en el Codigo Procesal Penal, en su articulo 17, €
cua serefiere alas denuncias por delitos de
accion publica perseguibles ainstancia privada.

Se establece que las mercancias que las
autoridades competentes han determinado que
son pirateadas o falsificadas, serén destruidas de
acuerdo aun mandato judicial, salvo en casos
excepcionales, incluyendo la posibilidad de donar
con fines de caridad, fuera de los canales del
comercio, dicha mercaderia.

La Ley de Observancia contempla norma
respecto aladestruccién y donacién de
mercancias pirateadas o falsificadas, sin embargo
la condiciona a que exista consentimiento del
titular del derecho de propiedad intel ectual
infringido. (Articulo 17).
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Il.  POLITICASEN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y/O RELACIONADAS

El dia 25 de febrero del 2002, mediante “ Declaracion Institucional”, se establecio la
Comision de Enlace Interingtitucional parala proteccion de la propiedad intelectual. En esa
ocasion se establecio que € objetivo de dicha comision seria: “ (...) la definicion de
mecani smos de proteccién de los derechos de propiedad intelectual y la promocion de
canales de coordinacion y cooperacion con €l sector privado afin de gecutar 1os
mecanismos que la Comision considere oportunos (...)" .

De esta manera, laindicada comisién se convierte en un mecanismo parala creacién de
politicas en lamateria, con la ventaja de que redine a representantes de diversos sectores, 10
cual facilita una promocion integrada de la propiedad intelectual. En este sentido, la
Declaracion supra citada sefidla que la Comision estara conformada por un representante de:
Ministerio de Justiciay Gracia, Registro delaPropiedad Industrial, Registro Nacional de
Derecho de Autor y Conexos, Ministerio Pablico, Organismo de Investigacion Judicial,
Escuela Judicial, Direccién General de Aduanas, Ministerio de Seguridad Publica, Ministerio
de Seguridad Publica, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Cienciay Tecnologia.

Actualmente, la Comision de Enlace Interinstitucional funcionaregularmentey ha
promovido -entre otras cosas- diversas reformas alalegislacion nacional en lamateria, a
efecto de elevar la efectividad de los mecanismos de proteccion de la propiedad intelectual .
Dentro de este contexto, resulta de interés indicar que entre las funciones que numera el
articulo 3° dela Declaracion Institucional se encuentran las siguientes:

-proponer medios que aseguren el cumplimiento dela proteccion de la propiedad
intelectual, asi como la correspondiente gecucion;

-establecer mecanismos de cooperacion entre las diferentes instituciones para promover
el combate alaviolacion de la propiedad intel ectual;

-promover € intercambio de informacién e incentivar campafas educativas en relacion
con la propiedad intelectual;

-estimular lasiniciativas publicas y privadas a favor de la proteccion de la propiedad
intelectual;

-plantear reformas alalegislacion en vigor para aumentar la proteccion de la propiedad
intelectual .

Politica nacional de Cienciay Tecnologia. Vinculacién con el sistema de propiedad
industrial.

En relacion con las politicas nacionales de ciencia y tecnologia, es importante
mencionar el “ Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia” , cuyo sustento legal o
constituye laley de Promaocion de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico, N° 7169, vigente
desde el dia 01 de agosto de 1990. Precisamente, en €l articulo 1° delaindicadaley seindica
como objetivo general delamisma: “ facilitar la investigacion cientificay la innovacion
tecnol égica que conduzcan a un mayor avance econdémico y social en €l marco de una
estrategia de desarrollo sostenido integral, con el proposito de conservar, para las futuras
generaciones, |os recursos naturales del paisy garantizarle al costarricense una mejor
calidad de vida y bienestar, asi como un megjor conocimiento de si mismo y de la sociedad” .
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Asimismo, através de la citadaley, se enumeran |os objetivos para el desarrollo cientifico y
tecnol 0gico, las responsabilidades del Estado en cuanto al temay se crea el Sistema Nacional
de Cienciay Tecnologia, colocando al Ministerio de Cienciay Tecnologia como ente rector
del mismo.

Del mismo modo, laley indica en su articulo 6° que de acuerdo con €l Programa
Nacional de Cienciay Tecnologia“ e Estado fomentara los estudios, las aplicaciones, €
desarrolloy la creacion de empresas en las areas de nuevas tecnologias necesarias para €
desarrollo del pais’

Ahorabien, lavinculacion de dichas politicas al sistema de propiedad industrial, se
realiza através de la Comision de Enlace Interinstitucional, 1a cual permite que el Registro de
la Propiedad Industrial, como érgano adscrito a Ministerio de Justiciay €l Ministerio de
Cienciay Tecnologia, ain teniendo objetivos y tareas independientes muy bien definidas,
ambos unan esfuerzos para el desarrollo socioeconémico del pais, en € cual juegaun
importante papel |a propiedad industrial.

I1l.  ADMINISTRACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
A. Situacion del Registro de la Propiedad Industrial
A.1 Competencia:

El Registro dela Propiedad Industrial es la autoridad administrativa adscritaa Registro
Nacional, en cuyo seno recae por mandato legal, |a responsabilidad sobre |a organizacion,
inscripcion, administracion del registro y mantenimiento de los derechos de la Propiedad
Industrial, correspondiéndole no solamente el correcto desarrollo de los procedimientos de
adquisicion, registro y proteccion de las marcas y otros signos distintivos, invenciones,
model os de utilidad y disefios industriales en beneficio de los interese | egitimos de sus
titulares e inclusive de los consumidores; sino que ademéas tiene a su cargo la cooperacion
técnica, difusion y capacitacion en lamateria, asi como la coordinacion de politicas
interinstitucionales, anivel nacional e internaciona de todas aquellas acciones que se
relacionen con el fomento y proteccion de la propiedad industrial; todo ello, de conformidad
con lo que a efecto establece el articulo 1°y 91 delaLey de Marcas y Otros Signos
Distintivos, N° 7978 y €l articulo 52 del Reglamento ala Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

A.2 Estructuradel Registro de la Propiedad Industrial

La estructura organizacional que se encuentra aprobada por €l Ministerio de
Planificacion Nacional (MIDEPLAN), eslaque se observaen lafigural; sin embargo, dadas
las funciones real es que asumen los funcionarios en |os distintos Departamentos, se estén
realizando gestiones para que se apruebe un nuevo Organigrama que contendria basicamente
lainformacion que se consignaen lafigura 2. Al respecto, téngase en cuenta que e articulo
53 del Reglamento alaLey de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto N° 30233-J
establece |0 siguiente acerca de la organizacion del Registro de la Propiedad Industrial:
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“ El Registro estard a cargo de un Director, quien serd asistido en el cumplimiento de
sus funciones sustantivas por un Sub Director quien actuara por delegacion de aquel. Para
ocupar estos cargos se requiere ser Licenciado en Derecho, costarricense de origen 'y tener
por |o menos cinco afios de graduacion profesional.

Para el cumplimiento de sus funciones el Director del Registro podra establecer la
organizacion de la dependencia por medio de instruccion administrativa , asi como contar
con el personal idéneo que e movimiento y circunstancias determinen, para la estructuracion
de las secciones y oficinas necesarias para la € ecucion de diferentes funciones’ .

OrganigramaFigura 1

Direccion
Subdireccion
Registral Servicios Registrales
OrganigramaFigura 2
Direccién
Subdireccién
- — Asistente
Asesoria Juridica Administrativo
Marcas y Otros Patentes Marcas de ganado Servicios
Signos Distintivos Registrales
Notificaciones Diario
Certificaciones Archivo
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En términos generales, la Direccién y en caso de que corrresponda la Subdireccion tiene
asu cargo entre otras acciones. laemision de resoluciones finaes, informes o dictamenes,
organizacion y direccion del trabajo del Registro, proyectar presupuestos anuales, emitir
regulaciones internas y disponer medidas disciplinarias a los funcionarios.

Asimismo, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, nimero 8039 ddl afio 2000, en la
personade su Director, € Registro de la Propiedad Industrial podra decretar medidas
cautelares en sede administrativa ante la presunta violacién de cualquier derecho de propiedad
intelectual establecido en lalegislacion nacional o en convenios internacional es vigentes.

La Direccion conoce de | os procesos de oposicion alas solicitudes de inscripcion de
marcas y otros signos distintivos, previsto en los articulos 16 y siguientes de La Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 y de | os procesos de nulidad de marcas previsto
en el articulo 53 delaLey citada.

Ademas, existen tres Oficinas dedicadas al proceso estrictamente registral, conocen de
las solicitudes de inscripcidn que ingresan a Registro, segun el area de la propiedad
industrial alaque serefiera: por un lado la Oficina de Marcas, realizalos procesos de
calificacion e inscripcion de marcas y otros signos distintivos, asi como de los llamados
movimientos aplicados. renovacion de marcas, traspaso, cambio de nombre, cambio de
direccion y licencias de uso. Del mismo modo, la Oficina de Patentes realizalos estudios de
forma necesarios y diligencialas acciones necesarias con |os peritos externos parala
realizacion de los estudios de fondo. Finalmente la Oficina de Marcas de Ganado, se encarga
de tramitar las solicitudes de inscripcion de marcas de ganado seguin la Ley N°2247.

Existe otra areallamada “ Servicios Registrales’, que brinda soporte en € desempefio
diario del Registro. Dentro de ellaseincluyen: La Oficinade Notificaciones, mediante la
cual serealiza por los distintos medios previstos, la comunicacion de las resoluciones alos
interesados, dentro de los procesos de inscripcion de los derechos de propiedad industrial.
Asimismo, €l Departamento de Diario, se encarga de larecepciéon y microfilmacion diariade
documentos, a efecto de Ilevar un control de los ingresos de nuevas solicitudes.

Por otra parte, en la Seccién de Archivo, se conservan |os expedientes que por
diferentes motivos son archivados; asi como los expedientes de marcas inscritas. Finalmente,
la Seccion de Certificaciones emite listados generales de patentes y tarjetas de marcas y otros
signos distintivos, certificaciones de marcas de fabricay de comercio, de patentes, y de
marcas de ganado; asi como de expedientes correspondientes alos tramites de inscripcion y
listados de marcas, por titular o por clase.

B. Persond

En total, & Registro de la Propiedad Industrial cuenta con 35 funcionarios de plantay 7
de contrato, que se distribuyen en las diferentes &reas mencionadas anteriormente. Aungue no
se cuenta con un estudio formal acerca del comportamiento numérico del personal en los
ultimos afos, valgaindicar que alrededor del afio 2003, tuvo lugar un recorte importante de
personal por diversas razones. Por ello, unavez integrada una nueva Direccion del Registro
de la Propiedad Industrial, se retomaron acciones parala creacién de nuevas plazas, asi como
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la efectiva contratacién de recurso humano que permitiera suplir las necesidades del Registro,

de caraalosretos de la actualidad en materia de propiedad industrial .

En cuanto aladistribucion actual del personal en el Registro de la Propiedad Industrial,
obsérvese € cuadro que se muestra a continuacion:

Personal Registro de la Propiedad Industrial
CostaRica

Categoria Puesto

Direccién

Subdireccién

Asesoria
Juridica

Area
Registradores
Marcas

Marcas
de
ganado

Patentes
Invencion

Area
servicios

Director

Subdirector

Asistente
Administrativo 1
Grupo A

Asistente
Administrativo 1
Grupo B

[

Asistente
Administrativo 2

Asesor Juridico
Registral

Registrador A

Registrador B

Registrador C

Profesiona 2

Profesiona 4

R R RN W

Asistente de
Servicios
técnicos

Certificador

Trabajador
calificado 2

Total
funcionarios por
Departamento

01

08

12

Total General de funcionarios: 35
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C. Situacion actual de los procesos de concesion de marcas y patentes
C.1 Concesiones:

En cuanto a solicitudes de inscripcién de marcas y otros signos distintivos, € tiempo
aproximado de concesion se encuentra estimado en seis meses, encontrandose dicho nimero
condicionado a que exista una mayor demora por lainterposicion de procesos de oposicion 0
por laelevacion del expediente al Superior Jerérquico del Registro, para conocimiento de
apelaciones.

Por su parte, € tiempo aproximado de concesion de | as patentes de invencion se
encuentra estimado en tres afios, mientras que por lo general, los disefios industriales se
conceden en un tiempo de dos a tres afos aproximadamente.

C.2 Atrasos:

A lafechano existen atrasos en cuanto ala calificacion de solicitudes, pues € niumero
de dias que se tarda para que un registrador examine las formalidades de la solicitud, se
encuentra por debajo del limite establecido legalmente, sea de 15 dias contados a partir de la
fecha de recepcion de la solicitud, de conformidad con €l articulo 13 delaLey de Marcasy
Otros Signos Distintivos, N° 7978.

En relacién con la Oficina de Patentes, se observan las siguientes cifras;

1. Solicitudes pendientes de calificacion por forma: 03

2. Escritos adicionales por calificar: 82 (todos correspondientes al mes de marzo del 2006)

3. Soalicitudes pendientes de estudios de fondo (aredizar por peritos externos): 358

Ademés, en cuanto alas notificaciones de resoluciones de ambos Departamentos
(marcasy patentes), existe un atraso considerable, cuyas cifras pueden observarse en €l
siguiente cuadro:

Departamento Cifra aproximada

Expedientes de Asesoria Juridica
(Resoluciones relativas al tramite de oposiciones, 1020
nulidades y otros)
Expedientes de la Oficina de Marcas
(Resoluciones relativas a estudios de formay 6080
fondo)
Expedientes de |a Oficina de Patentes (resol uciones 560
relativas a estudios de forma, fondo, oposiciones,
recursos, nulidades)

TOTAL APROXIMADO 7660

Dadalaimportancia de la comunicacién o notificacion de los actos emitidos por este
Registro, la Direccion impulsd a principios del afio 2005, e “ Proyecto de Reorganizacion de
la oficina de Notificaciones del Registro de la Propiedad Industrial” , en relacion con los
expedientes de Marcas y Otros Signos Distintivos, paralo cual -unavez realizada una
auditoria en el Departamento de Marcas para determinar €l estado de los expedientes- se
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desarroll6 un plan para el mangjo efectivo de los expedientes a notificar, con muy buenos
resultados. Sin embargo, dado que el nimero de expedientes con resoluciones que deben ser
notificadas aumenta dia con dia, subsiste la acumulacion de expedientes, con €l consecuente
atraso en latramitacion de las solicitudes presentadas, tal y como se muestraen €l cuadro
presentado anteriormente.

En concordancia con lo dicho, resultan ilustrativos los datos que se muestran a
continuacion, respecto a volumen de notificaciones realizadas desde €l 1° de septiembre del
2005 al 31 de enero del 2006, perteneciente alos expedientes que se tramitan tanto en la
Oficinade Marcas como en la Asesoria Juridicadel Registro de la Propiedad Industrial.

Mes N° de Expedientes Notificados Promedio de expedientes notificados por
Oficina Marcasy Asesoria Juridica dia
Septiembre 449 22
Octubre 170 9
Noviembre 387 17
Diciembre 312 26
Enero 120 8

Total de Expedientes Notificados en € periodo Septiembre 2005-Enero 2006: 1438

Como puede observarse, pese a que se han realizado importantes esfuerzos en la
notificacion de expedientes, alin la cifra pendiente es muy elevaday dadas | as circunstancias y
el aumento diario del volumen de expedientes, resulta dificil superar las notificaciones
pendientes sin que exista el reforzamiento del recurso humano al que se hizo referencia

Deigual manera ocurre con las notificaciones pertenecientes al Departamento de
Patentes. Del total de resoluciones que emiten mensual mente los registradores de la Oficina
de Patentes se puede hacer €l siguiente estimado: en el afio 2005 se realizaron 2888
resoluciones, |o que se traduce en un dato aproximado de 240 notificaciones mensuales, sin
tomar en cuenta las 560 que se encuentran pendientes de notificar.

En virtud de la situacion descrita, 1a Direccion ha asumido |as gestiones necesarias para
la autorizacion de la creacién de dos plazas de asi stentes técnicos que podrian colaborar con la
tareade lanotificacion. Asimismo, para solventar la notificacion alas “ direcciones sefial adas
por los usuarios’, recientemente se designé un chofer propio del Registro de la Propiedad
Industrial, con lo que se pretende agilizar este tipo de notificacion.

D. Proyectos en gecucion parae fortalecimiento institucional
Proyecto de Implementacion del Sistema de administracion de expedientes digitales y

consultaatravés de la Internet (seepiw) y contratacion paralamigracion de expedientes
anteriores alaimplementacion del (seepiw) para el registro de la Propiedad Industrial:
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El proyecto pretende dotar al Registro de la Propiedad Industrial de herramientas
tecnol 0gicas que satisfagan |os requerimientos registrales, técnicos y de seguridad necesarios
para garantizar un servicio a cliente eficiente y eficaz.

Se propone modernizar |0s servicios que estén directamente relacionados con la
actividad tecnol dgica.

1. Laimplementacion del SSISTEMA DE ADMINISTRACION DE EXPEDIENTES
DIGITALESY CONSULTA A TRAVESDE LA INTERNET” (SEEPIW), que permitiraalos
clientes consultar lainformacion contenida en las bases de datos de expedientes digitales a
partir del afo 2000 y hasta la actualidad.

Se mantendra una base digital con todos los documentos relacionados a un expediente, a
fin de construir un expediente electréni co facilmente consultable, de manera que permitaa
cualquier usuario consultar la fuente de origen de todos |os movimientos realizados que
aparecen en el sistema actual del Registro de la Propiedad Industrial, los cuales podran
consultarse tanto dentro de las instalaciones del Registro de la Propiedad Industrial, como a
travésdelalnternet. A lavez, este proceso permitiratener un respaldo de los documentos
digitalizados en medio digital, permitiendo prescindir de |os papeles, fortaleciendo la
seguridad y la publicidad registral.

2. Lacontratacion “MIGRACION DE EXPEDIENTES ANTERIORESA LA
IMPLEMENTACION DEL SEEPIW’ que permitira digitalizar los documentos historicos
contenidos en los expedientes de marcas comerciales y patentes de invencion, de manera que
se pueda contar con lainformacién digitalizada en el sistema automatizado, y poder asi
brindar mayores y mejores servicios a nuestros clientes.

Permitiramigrar |os expedientes a partir del afio 2000 al 2006 correspondientes a los
expedientes de marcas, y patentes debidamente inscritos, lo anterior con €l fin de contar con a
menos 6 afos de historia digitalizada de los documentos y/o expedientes del Registro dela
Propiedad Industrial.

Modernizacién de las bases de datos del Registro de la Propiedad Industrial
Se pretende la modernizacion, flexibilizacion y simplificacion de las bases de datos operativas
delas Oficinas de Marcas y Otros Signos Distintivos, y de la Oficina de Patentes de
Invencion del Registro de la Propiedad Industrial, implementando en ellas la herramienta
IPAS (Industrial Property Administration System) desarrollada por la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual. Su efectivainstalacion se encuentra prevista parafinales del
ano 2006.

Proyecto del Registro de la Propiedad Industrial parala creacion de un sistema de
estudios de fondo de las Patentes de Invencion, model os de utilidad, modelos y dibujos
industriales por medio de un banco de peritos del registro de la propiedad industrial

El objetivo general del proyecto pretende garantizar calidad en |os estudios técnicos de
las solicitudes de inscripcidn de Patentes de Invencion, Model os de Utilidad, Modelos y
Dibujos Industriales. El proyecto asimismo persigue otros objetivos especificos iguamente
importantes, tales como, & cumplimiento del plazo legal estipulado paralos Dictamenes
Periciales, la estandarizacion de |os precios asignados a | os estudios técnicos, |a capacitacion
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y constante actualizacion de |os peritos, una mayor diversificacion de profesionales en las
areas requeridas, y la estandarizacion de laformay contenido de los Informes Periciales.

Sistema de Jurisprudencia en materia de Propiedad Intel ectual

Selogro la efectivaimplementacion del software que le permitirda Registro dela
Propiedad Industrial contar con una lista comun de descriptores que pretende ser la
herramienta para homogenizar |ainformacion sobre las diversas resoluciones administrativas
y judiciales en materia de propiedad intelectual que se recopilen en todos los paises de la
region centroamericanay la Republica Dominicana. LaDireccion del Registro dela
Propiedad Industrial tiene un gran interés en implementar esta herramienta ala brevedad
posible en nuestro pais, de ahi que se esboz0 yala estrategia para €l efectivo abordaje de este
proyecto, € cual esta por iniciar.

A lo largo de los ultimos tres afios, las autoridades responsables han realizado
importantes esfuerzos, en aras de que las Oficinas encargadas de proteger la propiedad
intelectual en sus diversas areas, mejoren la gestion de sus procedimientos y la capacidad
técnicade lainstitucion, paralo cual se realizaron una serie de importantes cambios, tales
como: nombramiento de funcionarios (tal y como se observa en |os datos consignados en €l
anterior apartado), aumento en la capacitacion de los funcionarios nuevos y de aquellos que
ya laboraban para e Registro, asi como el incremento de |a colaboracion por parte de las
distintas misiones de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), parala
efectivarealizacion de estudios y consultorias, con lafinalidad de evaluar y contribuir ala
mejora de esta institucion, teniendo como objetivo primordial lograr un gjuste alas exigencias
de las tendencias econdmicas actual es.

Latarea de modernizacién de lalegislacion y de los procesos de gestion, asi como la
mejora de la capacidad técnicadel Registro de Propiedad Industrial, no es un producto
acabado; si no més bien, se hace cada vez mas evidente su necesariaimplementacion, sobre
todo a enfrentarnos a nuevas posibilidades de gjercer el libre comercio, como sucede con €
CAFTA. Eneste sentido, resultade vital importancia, el desarrollo de acciones concretas que
permitan la creacion efectiva de oportunidades y la debida preparacion en las diversas éreas
involucradas en € desarrollo socioecondmico nacional- incluida la propiedad intelectual-, de
modo que se aprovechen de lameor manera posible, las facilidades y nuevos retos que trae
consigo € indicado Tratado.

Precisamente, en este contexto nace la Agenda Complementariaa TLC, en lacual a
igual que lo han hecho los jerarcas de otras areas de interés para e pais, el Ministerio de
Justicia ha planteado una serie de acciones muy concretas, tendientes a fortalecimiento de las
Oficinas de Propiedad Intelectual y el desarrollo de la adecuada capacidad de gestion en €
temn Dichas acciones pueden ser sintetizadas en dos grandes areas. laprimerade ellas
referidaalamejora e implementacion de lalegislacion, en aras de formar un marco normativo
coherente en relacion con el CAFTA. Al respecto, téngase en consideracién € analisis
realizado en apartados anteriores sobre |os proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea
pendientes de aprobacion, y 10s proyectos de reglamentos, también mencionados con
anterioridad.
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Asimismo, la segunda é&rea se refiere a otras acciones relacionadas con €l
Fortalecimiento de la Oficina de Propiedad Intelectual. Sobre las mismas, no puede perderse
de vista que al gunos aspectos deben ser afrontados partiendo de una evaluacion o diagndstico
profundo acerca de |as necesidades de |as Oficinas de Propiedad Intelectual, en aras de
reforzar desde todas las aristas posibles, € funcionamiento &gil y la calidad de gestién de
las mismas.

La Direccion harealizado yalas gestiones pertinentes con el Departamento de Recursos
Humanos del Registro Nacional paralacreacion de nuevas plazas, de modo que a mediano
plazo se cuente con e recurso humano necesario paraimplementar los cambios necesarios
gue permitan fortalecer las areas de este Registro, cuyo mejoramiento resulta urgente.

En otro orden deideas y en relacion con los proyectos de mejoras, € Registro Nacional
ha estado desarrollando los [lamados “ Equipos Gerenciales” en cada Registro, mediante los
cuales se pretende laimplementacion de un Modelo Gerencial através de laimplementacion
de un Plan estratégico mediante el cual se determinen los modos de al canzar |os objetivos
ingtitucionales. Para€llo, se encuentra en proceso la confeccion de una Hoja Electronica del
Modelo Gerencia para el Registro de la Propiedad Industrial, en la que se esbozan los
objetivos que se pretenden alcanzar en € desempefio institucional y permite la medicion
peri6dica de los logros obtenidos respecto a esos objetivos.

Asimismo, € Registro de la Propiedad Industrial implemento € afio recién pasado los
indicadores de desempefio, de tal manera que se monitorean mensualmente una serie de
indicadores que nos permiten cuantificar y cualificar nuestro desempefio.

IV. TECNOLOGIASDE LA INFORMACION

A. Caracteristicas de los Sistemas de Informacion existentes en e Registro dela
Propiedad Industrial

Bésicamente, existen dos sistemas de informacidn como parte de nuestro Registro:

A.1 Sistemade Marcas Comerciaes. Permiteregistrar € ingreso de documentos
relacionados con | as solicitudes de marcas y nombres comerciales; asi como también aquellos
referentes a movimientos aplicados a marcas inscritas. Dicho sistema se encuentra elaborado
en laversion de Visual Fox 6.0y utiliza como contenedor de la base de datos, |a base nativa
del Visua Fox. El contenedor de datos y € g ecutable residen en un servidor Compaq Proliant
1600, con sistema operativo NT. Los usuarios se conectan al servidor, utilizando los servicios
dered NT, red que esta construida sobre la norma ethernet.

A.2 Sistemade Patentes de Invencion: Posee las mismas caracteristicas del sistemade
marcas comerciales.
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A.3 Inventarios:

Servidor del Registro de la Propiedad Industrial

Procesador Pentium 111 de 600 MHz

Marca Compaq Proliant 1600

Sistema Operativo Microsoft NT Version 4.00

Discos C: 1GB libre36 MB D: 2 GB libre 332
MB
E: 3GB libre 1.50 GB F: 4GB libre 271
MB
O: 70 GB libre 62 GB W: 6 GB libre1.23
GB

Equipos de los clientes

Equipos Disponibles actual mente
P1, P2, P3 36 Computadores
Pentium 4 13 Computadores

B.  Proyectos sobre desarrollo de sistemas. Digitalizacion de documentos

El Registro de la Propiedad Industrial, por la naturaleza de los servicios que brinda
depende en formadirecta del funcionamiento de sus sistemas informaticos y por ende de la
estrategia tecnol 0gica que se desarrolle. Ante eso, es hecesario dirigir esfuerzos de manera
sistematica haciala modernizacién de los servicios informéticos de ambos registros, acorde a
las necesidades y objetivos de la Administracion, propiciando nuevas facilidades de
administracion de documentos y/o expedientes, y asi poder enfrentar 10s desafios del medio y
la globalizacion, satisfaciendo de una manera mas eficiente y eficaz |as necesidades de
nuestros clientes.

Actualmente, no se cuenta con una herramienta automatizada que permitala consulta,
seguimiento y control de los documentos que ingresan y salen, por o que se debe dotar a
ambos registros de un mecanismo paratal efecto, por 1o quetal y como se mencioné en €l
apartado anterior, se elabord un proyecto de modernizacion tecnol 6gica en varias etapas
concatenadas, que oportunamente se presentd ala Direccion General del Registro Nacional y
al Ministerio de Justiciacomo una propuesta, cuyo objetivo general pretende dotar al Registro
de la Propiedad Industrial de nuevas herramientas tecnol 6gicas que satisfagan 10s
reguerimientos registrales, técnicos y de seguridad necesarios para garantizar un servicio al
cliente eficiente y eficaz. La propuesta, llamada: “Estrategia para la migracion hacia un
nuevo Sstema de Informacion en el RPI”, recibio e beneplécito de los Jerarcas
correspondientes.

En general, el proyecto consta de 2 etapas, |as cuales son consideradas vitales para
mejorar y modernizar €l servicio, las cuales se detallan a continuaci on:



OMPI/JPI/BUE/06/2 CR
pagina 29

1.  Laadquisicion delaherramienta“ SOFTWARE ADMINISTRACION DE
EXPEDIENTESDIGITALESY CONSULTA A TRAVESDE LA INTERNET” (SEEPIW),
permitira alos clientes consultar lainformacién contenida en las bases de datos de
expedientes digitales a partir del 2000.

Laidea es mantener una base digital con todos los documentos relacionados a un
expediente afin de construir un expediente e ectrdnico facilmente consultable, de manera que
permita a cualquier usuario consultar la fuente de origen de todos los movimientos realizados
gue aparecen en € sistema actua del Registro de laPropiedad Industria y € Registro de
Derechos de Autor, los cuales podran consultarse tanto dentro de las instal aciones del
Registro Nacional, como através de lalnternet. A lavez este proceso permitiratener un
respaldo de los documentos digitalizados en medio digital, permitiendo prescindir de
los papeles.

Notese que se espera colocar a disposicion de nuestros clientes el servicio de consultaa
través de Internet, siendo esta una demanda constante de nuestros usuarios, con el proposito
defacilitarles el acceso alos servicios de consulta, evitdndoles filas innecesarias, dados |os
recursos tecnol 6gicos actuales.

2. Lacontratacion “MIGRACION DE EXPEDIENTES ANTERIORESA LA
IMPLEMENTACION DEL SEEPIW’ permitira digitalizar los documentos histéricos de los
registros de marcas comerciales, patentes de invencion y derechos de autor, de manera que se
pueda contar con lainformacién en e sistema automatizado, y poder asi brindar mayores'y
Mej ores Servicios a nuestros clientes.

Permitiramigrar los expedientes a partir del afio 2000 a 2006 de los expedientes de
marcas, patentes y derechos de autor debidamente inscritos y |os expedientes presentados en
la oficina de patentes del 2004 al 2006; o anterior con €l fin de contar con a menos 6 afios de
historia digitalizada de |os documentos y/o expedientes de ambos registros. Lamigracion se
deberarealizar en un plazo de 24 meses maximo por lo que significa que debera estar
concluida en el 2008.

C. Modaidadesy caracteristicas de los servicios de informacion al publico existentes en
materia de propiedad industrial

El Registro de la Propiedad Industrial cuenta con 4 estaciones de trabajo disponibles
al publico parala consultade las marcas comercialesy 1 estacion de trabajo para el caso
de patentes.

D. SitioWeb. Caracteristicas

Con respecto alapéagina WEB, valgaindicar que el Unico vincul o existente en cuanto a
propiedad industrial es un apartado informativo dentro de la pagina general del Registro
Nacional (www.registronacional.go.cr) sobre guia de tramites, informacion general, Ultimas
reformas alalegislacion, y nuevalegislacion. Actuamente no es posible hacer una consulta
especifica sobre algun tramite de una marca o una patente.
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A lafecha, setrabgjaen el redisefio de dicho sitio web, paralo cua se conformé la
“Comision de Rediserio del Sitio Web del Registro Nacional”, con representacion de cada uno
de los Registros; asi como del Departamento de Informética, la Direccion Genera del
Registro Naciona y una disefiadora grafica. Dicho proyecto tiene como objetivo lamejora
del sitio y la consignacion de informacion actualizada de interés para el pablico.

E. Fondos de documentacion y bases de datos con informacién de propiedad industrial de
laOficina

Es necesario indicar que através del sistema descrito, no se prevé la utilizacién de otras
bases de datos externas de consulta. Labase de datos actual eslocal y se desconoce si los
usuarios de este Registro utilizan otras fuentes de documentacién o informacion.

V. USO, PROMOCION Y DIFUSION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
A NIVEL NACIONAL

A. Actividades de promocion y difusion. Vinculacion con otras instituciones

En virtud de que e Registro de la Propiedad Industrial tiene asu cargo la
administracion de la propiedad industrial, desarrolla actividades tanto de difusion como de
capacitacion interna (funcionarios) y externa (usuarios e interesados en propiedad industrial).
En este sentido, valgaindicar que cuando los interesados |o solicitan, €l Registro facilita
charlas sobre |os temas que |e competen, clases a estudiantes universitarios 0 exposiciones
sobre la propiedad industrial. Inclusive, muchas de las charlas impartidas no son dirigidas a
publico estrictamente rel acionado de forma directa ala propiedad industrial, pero que por
obvias razones se interesan en dichos temas, tal seria el caso de las charlas impartidas para
grupos de estudiantes de relaciones internacionales, derecho notaria y registral, ingenieria
industrial, derecho comercial, publicidad y otros.

Asimismo, los funcionarios que participan de seminarios y actividades de capacitacion a
lo interno o externo del pais, se convierten en multiplicadores del conocimiento, precisamente
para suplir las demandas de capacitacién, no solamente de otros funcionarios; sino también
de otras instituciones publicas y privadas que lo soliciten (incluyendo instituciones educativas
y del sector productivo nacional). A manera de g emplo, se adjunta a continuacion, un listado
de las actividades relativas ala difusion de la propiedad industria realizadas en € afio 2005.

A.1 Capacitacion impartida 2005:

1. Charla sobre “La Propiedad Industrial en Costa Rica’. Universidad de Costa Rica

2. Charla sobre “Inscripcion de signos distintivos. Calificaciéon de formay fondo”.
Universidad de Costa Rica.

3. Charla sobre “Propiedad Industrial. Generalidades’. Universidad Latina. Escuela de
Ingenieria.

4. Charla sobre “Denominaciones de Origen. Reglamento”. Productores de café de la
zona de los Santos.

5. Charla sobre “ Aspectos generales de marcas’. Ciencias de la Comunicacion.
Universidad de Costa Rica.
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A.2 Capacitacion recibida durante el afio 2005

1. Metodologia para el andlisis Costo-Beneficio de las Regulaciones. Ministerio de
Economia.

2. Charla sobre “denominaciones de origen”, en el ICAFE. San José.

3. Charlasobre “TLC con Estados Unidos, Republica Dominicanay Centroamerica’.
Comex.

4. Curso DL101: “Curso genera sobre Propiedad Intelecua”. OMPI. Octubre-
Noviembre 2005. Internet.

5. Charla sobre “denominaciones de origen”. ICAFE, Heredia

6. Charla*“Propiedad Intelectual y CAFTA”, Universidad de Costa Rica.

7. Charlasobre € “Tratado de laFAQO”. Registro Propiedad Industrial.

8. Curso de Redaccion Juridica. Registro Nacional .

9. Taler Nacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual en el entorno digital. Corte
Supremade Justicia.

10. Taler de éticay dignificacion de lafuncién publica.

11. Seminario Nacional dela OMPI sobre Propiedad Intelectual y Observancia. Colegio
de Abogados.

12. Curso “Académico Regional OMPI/SGAE en Derechos de Autor y Derechos
Conexos en €l ambiente digital paralos paises de AméricaLatina’. Paraguay.

13. Seminario sobre “La Propiedad Industrial paralos paises de AméricalLatina’.
OMPI-INPI. Brasil.

14. Seminario Regiona sobre “ Sistemas Global es de Proteccion como Herramientas de
Competitividad Empresaria y de Eficienciaen la Administracion de los Derechos”
OMPI/REGISTRO DE NICARAGUA. Nicaragua.

15. Curso “Gestion y evaluacion de marcas 'y € Derecho Comparado”. Fundacion
CEDDET/OEPM. Internet.

16. Girade capacitacion y observacion de “ Consejos Reguladores de denominaciones
de origen espafiolas y Proyectos de Agroturismo”. ICAFE/AGENCIA ESPANOLA DE
COOPERACION. Espafia.

17. X1V Jornada de Derecho Notarial Costarricense “El Notario, € Juez y la
Cdlificacion Registral” .Registro Nacional.

18. Seminario “UPQV Obtenciones Vegetales’. Nicaragua.

19. Jornadas de “ Perfeccionamiento de Funcionarios Iberoamericanos sobre €l Tratado
de Cooperacion en materia de Patentes PCT” IMPI. México.

20. Jornadas |beroamericanas sobre “Informacion Tecnoldgicay Cooperacion en
materia de Patentes” OMPI/OEPM. Colombia.

21. Curso sobre “Programa de actualizacion continua en Tecnologias de la Informacion.
Vision de disefio de Portales. San Jose.

22. Charlasobre el “Tratado dela FAO”. Asamblea Legidativa.

23. Reunién de Jefes de Patentes y VI Encuentro Lationamericano de Patentes.
OMPI/EPO/OEPM. El Salvador.

24. Segunda Reunién Subregional de Expertos de Patentes de los Paises
Centroamericanos y Republica Dominicana. Republica Dominicana.

25. Primera Reunion Regional sobre Mecanismos de Documentacion y acceso alas
decisiones judiciales y administrativas sobre Propiedad Intelectual en América Latina
Panama.

26. Curso de Derecho Procesal Civil. Organizado por e Tribunal Registral
Administrativo eimpartido por € Lic. Gerardo Pargjeles Vindas.
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Por otra parte, de manera reciente se implementd ofrecer al publico panfletosy
materiales relativos ala propiedad industrial, en aras de difundir los alcances de esta materiay
los modos de proteccion de lamisma, asi como el importante papel del Registro dela
Propiedad Industrial, o que en dltima instancia se traduce en una mayor informacion al
publico en cuanto alos asuntos de nuestra competencia

B. Vinculacién del Registro de la Propiedad Industrial con universidades e instituciones
de educacion

Tal y como se indicd anteriormente, la principal relacion entre el Registro y otras
instituciones, existe através de las charlas y exposiciones impartidas por funcionarios del
Registro, no solamente paralos programas de ensefianza universitaria, sino paralos
postgrados. Por gjemplo, la Oficina de Patentes mantiene vinculos de cooperacion con
Centros Universitarios tales como € Instituto Tecnoldgico, Universidad de La Salley
Universidad Estatal a Distancia, paraimpartir charlas formativas. A su vez, varios estudiantes
delaUniversidad de La Salle han realizado en esta Oficina su Trabajo Comunal Universitario
(TCU) como requisito de su carrera.

Otro vinculo importante de la Oficina de Patentes es mediante “ Proinova’, quees €l
ente encargado de realizar actualmente, los estudios de fondo de | as solicitudes de patentes de
invencion y disefios industriales presentados a Registro de la Propiedad Industrial.

Uno de los enlaces mas importantes tiene que ver con la Comision de Enlace
Interinstitucional parala Proteccién de la Propiedad Intelectual, que le permite al Registro de
laPropiedad Industrial € tener y mantener estrechos lazos de cooperacion con las diversas
instituciones publicas de una u otra manerainvolucradas con €l temadelaPl, sea, €
Ministerio Publico, e Ministerio de Comercio Exterior, € Ministerio de Cienciay
Tecnologia, laDireccion Genera de Aduanas, el Organismo de Investigacion Judicia, entre
otras.

C. Programas de ensefianza de grado y postgrado en materia de propiedad industrial

En nuestro pais, laUniversidad Estatal a Distancia es lainstitucion educativa
gubernamental que imparte la Maestria en Propiedad Intelectual y aunque no existe ningun
nexo formal entre dicho programa de postgrado y € Registro de la Propiedad Industrial, en
virtud de las atribuciones de este Ultimo, existe la posibilidad de que se coordinen actividades
con la participacion de ambas instituciones.

D. Utilizacion delos modelos de utilidad por parte de sectores productivos nacionales
Dado que lalabor de la Oficina de Patentes se focaliza en registrar o conceder derechos,

no se cuenta en la actualidad con detalles sobre |a utilizacion de los Modelos de Utilidad por
parte del sector productivo nacional.
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E.  Utilizacion de signos col ectivos por parte de sectores productivos nacionales

Al diade hoy, € Registro de laPropiedad Industrial, se encuentraimplementando un
adecuado sistema de proteccion de | as [lamadas indicaciones geogréficas. Dentro de esta
perspectiva, se encuentra en proceso la elaboracion de un “Reglamento alas disposiciones
relativas alas denominaciones de origen contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos’, tal y como se resefio a inicio del presente informe, por lo que las solicitudes
existentes paralainscripcion de este tipo de signo, se asumira en cuanto se cuente con €l
marco normativo indicado. Por su parte, no existen solicitudes relativas a marcas colectivas y
Gnicamente se encuentra en tramite una solicitud de inscripcion de marca de certificacion.

De este modo, serd hasta que el sistema anteriormente descrito se encuentre listo y hasta
gue se registre alguna marca col ectiva o de certificacion, cuando se podra observar € uso que
el sector productivo nacional haga de los mismos, tanto en los mercados internos como en los
de exportacion.

VI. OBSERVANCIA
A. Autoridades competentes anivel nacional contralapirateriay fasificacion

Con el propdsito de mejorar y establecer procedimientos claros sobre la observancia de
los derechos de propiedad intelectual, se promulgd la Ley de Procedimientos de Observancia
de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039; la cual establece tres vias de proteccion
frente alosilicitos cometidos contralos derechos de propiedad intelectual (dentro de los
cuales seincluye la pirateriay fasificacion).

Laprimerade esas viasy en laque tiene participacion directa el Registro dela
Propiedad Industrial es laadministrativa, mediante la adopcién de medidas cautelares en la
persona de su Director, como mecanismo para evitar lesiones graves y de dificil reparacion a
titular del derecho. En este sentido, establece € articulo 3° delacitadaley que: “ Antesde
iniciar un proceso por infraccion de un derecho de propiedad intelectual, durante su
transcurso, o en la fase de gecucion, la autoridad judicial competente, €l Registro dela
Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos,
segun corresponda, adoptara las medidas cautelares adecuadas(...)” .

De modo tal que por disposicion legal, €l Registro de la Propiedad Industrial tiene el
deber de participar en los procesos previstos para la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual, o que en la préactica se traduce en larealizacion de un breve tramite previo a
adoptar o rechazar |a medida cautelar que solicite un titular de un derecho de propiedad
industrial; asi como la g ecucién de lo resuelto seguin proceda. Noétese a respecto que de
conformidad con €l articulo 5 de laindicadaley, este Registro se encuentrainclusive
autorizado aredizar el embargo de las mercancias ilegales o falsificadas.

Siguiendo en lamismalineade laviaadministrativa, la citadaley sefiala como parte de
los procedimientos de observancia, las llamadas medidas en frontera; de las cuales también
resulta como autoridad competente, el Registro de la Propiedad Industrial, tal y como lo
estipula el articulo 10 de la supracitada ley, lo cual se realiza en coordinacién con las
autoridades aduaneras, pues precisamente se trata de aplicar una medida cautelar en €l
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momento del despacho aduanero de la mercaderiafalsificadaoilegal. Por su parte, en los
supuestos de competencia desleal de marcas o0 signos distintivos, con efectos reflgjos a
consumidor -con motivo del uso ilicito de marcas o0 signos distintivos-, corresponde €l dictado
de medidas cautelares ala Comision Nacional del Consumidor, de acuerdo con € articulo 28
delalLey N°8039.

Existe otravia para combatir losiilicitos relacionados con la propiedad industrial: lavia
civil, lacua se encuentra previstaen el articulo 37 y serefiere alainterposicion de procesos
abreviados o sumarios (éste Ultimo Unicamente para |os casos de competencia desleal).

Finamente, preve dichaley, laviapenal estableciendo una serie de delitos contralos
derechos de propiedad intelectual derivados de marcas y signos distintivos (articulos 44 a 48)
gue incluyen lafalsificacion de marcas y laventay distribucion de productos fraudul entos,
entre otros; delitos contra derechos de patentes de invencion, dibujos y model os industriales
y modelos de utilidad (articulos 64 y 68). Vagaindicar respecto alaviapenal, que
actualmente no se cuenta con una fiscalia especializada en este tipo de delitos, ni personal
judicial dedicado exclusivamente a este tema; por |0 que la persecucién de losilicitos en esta
viano arroja aln los resultados esperados.

B.yC. Indicadores sobre infracciones a los derechos de propiedad industrial

Aungue no existen en este Registro estudios 0 mediciones formales u oficiales sobre la
infraccion de los derechos de propiedad industrial; en cuanto al tramite de medidas
cautelares, la Asesoria Juridica del Registro de la Propiedad Industrial cuenta con un control
propio sobre las acciones de medidas cautelares que han sido presentadas en |os Ultimos afnos.
A continuacién se presenta el detalle de las medidas cautelares presentadas en € periodo
2003 — 2005.

Afo  Medidas  Medidas Desistidas  Acogidas Suspendidas  Total
acogidas rechazadasen Conciliacion Medidas
en RPI RPI presentadas

2002 5 2 1 1 0 9

2003 4 2 0 1 0 7

2004 7 7 4 3 3 24

2005 6 4 1 1 3 15

Total 22 15 6 6 6 55

D. Programas de capacitacion para miembros de la Judicatura, Fuerzas Policiales,
Funcionarios de Aduanas

Para la capacitacion de funcionarios judiciales, se hace uso de los “ Seminarios sobre
Propiedad Intelectual para Jueces’, que organiza periodicamente la OMPI; en nuestro caso,
en coordinacion con la Escuela Judicial del Poder Judicial, con lafinalidad de actualizar la
formacion de dichos funcionarios para el mejor desempefio de sus funciones.
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VIl. JURISPRUDENCIA

A. Mecanismos de clasificacion y consulta de jurisprudencia en materia de propiedad
industrial en e Registro de la Propiedad Industrial

En primer lugar, es necesario realizar una aclaracion acerca de |os 6rganos cuyas
resoluciones se convierten en jurisprudencia respecto al Registro de la Propiedad Industrial.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que con anterioridad ala creacion del Tribunal
Registral Administrativo, mediante la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos
de Propiedad Intelectual, N° 8039 el érgano jerarquico impropio llamado a conocer de las
apel aciones presentadas en contra de | as resoluciones emitidas por € Registro de la Propiedad
Industrial erala Seccion Terceradel Tribuna Superior Contencioso Administrativo, por
mandato de laley N° 7274 del 10 de diciembre de 1991 y sus resoluciones agotaban lavia
administrativa, seglin los numerales 2 y 6 de dicho cuerpo normativo. Unicamente de dicho
Organo emanaba -en ese momento- la jurisprudencia de interés para el Registro dela
Propiedad Industrial.

Posteriormente, con la promulgacion de laley N° 8039, del 12 de octubre del 2000,
vigente desde € 27 de octubre del 2000y através de su capitulo |11, secreae Tribunal
Registral Administrativo como un 6rgano de desconcentracion maxima adscrito a Ministerio
de Justiciay Gracia, con competencia en todo €l territorio nacional, conformado por cinco
miembros y cuya competencia se encuentra establecida en € articulo 25 de dichaley.

Sin embargo, esa misma ley, dispuso mediante el Transitorio | que |os procesos
pendientes deresoluciony los que seiniciaren durante latransicién entre la entradaen
vigenciadelaLey N° 8039 y la constitucion y gercicio del nuevo Tribunal, seguirian siendo
conocidos por la Seccién Terceradel Tribuna Superior Contencioso Administrativo. En vista
de que tal entrada en gercicio se consolido a partir del 1 de diciembre del 2001, todos los
asuntos iniciados en € Registro de la Propiedad Industrial a partir de esafecha deben ser
conocidos por € Tribunal Registra Administrativo, quien estallamado a agotar lavia
administrativa. Ta conteo de plazos fue aclarado mediante resolucion N° 628 de las 9:00
horas del 18 dejulio del 2002 emitido por la Seccion Terceradel Tribunal Superior
Contencioso Administrativo.

De lo anterior, deducimos que en la actualidad existen dos fuentes jurisprudenciales de
interés. El Tribuna Superior Contencioso Administrativo y € Tribunal Registral
Administrativo; sin embargo, hasta hace unos dos afios, no existia una base sistematizada
que permitieralarecopilacion, clasificacion y consulta de Jurisprudencia en materia de
propiedad industrial emanada de ambos Tribunales; por |o que serealizaron esfuerzos para
recopilar as principal es resoluciones de |os superiores jerarquicos del Registro dela
Propiedad Industrial, las cuales fueron posteriormente clasificadas de forma manual, de modo
gue en la actualidad se cuenta con una compilacion clasificada en “ soporte papel”.

En este sentido, nuestro Registro cuenta con una coleccién en soporte papel de 410
resoluciones (227 emitidas por e Tribunal Registral Administrativo de los afios 2000 a 2005 y
183 resoluciones provenientes del Tribunal Superior Contencioso Administrativo (algunas de
los afios 1991 en adelante y la mayoria del 2000 en adel ante).
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Tales resoluciones se encuentran clasificadas por temas. Asi, en cuanto alas marcasy
otros signos distintivos, las resoluciones se compilan tomando como parametro las
prohibiciones existentes para lainscripcion de marcas y otros signos distintivos establecidas
en los diferentesincisos de los articulos 7 y 8 delaLey de Marcas y Otros Signos Distintivos,
N° 7978. De este modo, |as resoluciones resultan clasificadas segun serefieran a signos
descriptivos, utilizacion de términos genéricos, carencia de distintividad, signos contrarios a
lamoral y orden publico, marcas engafiosas, uso de simbolos oficiales propios de un pais,
signos idéenticos o similares a otros yainscritos o en tramite de registro, entre otros,
clasificacion que en su mayoria es coincidente con |os descriptores propuestos para el Sistema
de Jurisprudencia.

Se clasifican de forma separada otras resoluciones que tratan de temas distintos alos
indicados en e punto anterior; por gjemplo: medidas cautelares, requisitos de la
representaci on mediante poderes, suspensos de tramites, patentes y un apartado de “ otros
temas’, en los cuales se incluyen las resoluciones residuales. En cuanto a tema de patentes,
aln se encuentra pendiente parte de la recopilacion.

En aras de megjorar dicho Sistema, se encuentra en fase de implementacion, una base de
datos regional sobre Jurisprudenciallamada: “Base de Datos Regional sobre Decisiones
Judiciales y Administrativas sobre Propiedad Intelectual en América Latina’, de cuyo proceso
de conformacién esta siendo parte Costa Rica.

Dicho proyecto resulta de vital importancia parala Direccion del Registro dela
Propiedad Industrial, toda vez que en laresolucion de las solicitudes de inscripcion a nuestro
cargo, lajurisprudencia administrativay judicial se convierte en unaimportante herramienta
paraorientar dichalabor. Asimismo, el Registro de Propiedad Industrial, se encuentraen
obligacion de fundamentar debidamente sus resol uciones, en razon de las disposiciones
legales relacionadas con e cumplimiento del principio de motivacion de los actos
administrativos, que rige €l actuar de la Administracién Publicay por asi exigirlo, también,
nuestro Superior Jerérquico: € Tribunal Registral Administrativo.

De ahi que —sereitera- existagran interés por parte de las autoridades respectivas de
implementar de un modo eficaz y efectivo € proyecto que nos ocupa, paralo cua es
imperante larealizacion de acciones concretas, partiendo de los avances que hasta el diade
hoy se han logrado y teniendo como parametros a seguir, las directrices emitidasen la
“ Primera Reunion Regional sobre Mecanismos de Documentacion y acceso a las decisiones
judiciales y administrativas sobre propiedad intelectual en América Latina” .

B. Otrossistemas

L os casos relacionados con la propiedad intelectual que [legan a conocimiento de los
Tribunales de Justicia, no son muy abundantes; sin embargo, alafechay segin informaron
funcionarios conocedores de la situacion judicial, existen arededor de 100 sentencias que de
un modo u otro abordan la propiedad intelectual desde el &mbito constitucional, mercantil,
civil y penal.
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En cuanto a las bases de datos existentes en este ambito, se cuenta con el Ilamado
“ Digesto de Jurisprudencia” , el cual recopila las sentencias emitidas por las distintas Salas de
la Corte Suprema de Justicia, en toda clase de materias, entre las cuales se encuentrala
propiedad intelectual. Esta base seria de gran utilidad para quienes tengan en sus manos el
eventua levantamiento de datos paraincorporarlos en e Sistema de Jurisprudencia, desde la
perspectivajudicial.

Ademas, se cuenta con € Sistema Costarricense de Informacion Juridica, base de datos
gue forma parte de un proyecto nacional de Informética Juridicadel Programade
Modernizacion de la Administracion de Justicia, desarrollado através de un contrato de
préstamo con € BID. Dicho sistema, permite accesar la Jurisprudencia de Tribunales, Salas
de Casacion y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: asi como la
jurisprudencia administrativa de la Procuraduria General de la Republicay del Ministerio de
Hacienda. Dadalaamplitud de la base, es posible accesar resoluciones en materiade
propiedad industrial.

VI1Il. INDICADORES DE DESEMPENO

El Registro de la Propiedad Industrial cuenta con un sistema de indicadores de
desempefio para medir la gestion administrativa, basandose para ello en un modelo genera
para e Registro Nacional facilitado por la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional
(UDEI), el cua se gjustaalareaidad propia de nuestro Registro en particular. Las
mediciones se realizan mensualmente y |os resultados obtenidos son remitidos ala
mencionada Unidad a efecto de que los incorpore junto alos demas Registros para valorar 10s
avances en cuanto a las metas propuestas.

Los tipos de indicadores utilizados para dichas mediciones son principal mente:
eficiencia, eficacia, productividad, calidad y cantidad y se miden de forma cuantitativa a
través de formulas porcentuales y se interpretan en relacion con las metas propuestas y las
mediciones de meses anteriores.

Resulta de vital importanciaindicar que como parte de estas mediciones, se toman en
cuentalos llamados factores de éxito y fracaso y se establecen acciones atomar para mejorar
los resultados del indicador, lo cua permite orientar lalabor de mejorade lagestion
administrativa del Registro de la Propiedad Industrial.
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IX. ESTADISTICAS (DATOSEN ANEXOSADJUNTOS)

Notas:

1

En cuanto alarelacién de patentes presentadas en los Ultimos diez afios por sector o
area tecnol 6gica, discriminadas por nacionales e internacionales, valgaindicar que €
Sistema de Base de Datos con que cuenta la Oficina de Patentes, no permite clasificar la
informacion estadistica de solicitudes por sector tecnologico ni por clasificacion
internacional.

En cuanto alas estadisticas de marcas y otros signos distintivos: El Sistema Informatico
de Marcas utilizado en nuestro Registro de la Propiedad Industrial no guardalos datos
de las solicitudes presentadas y marcas registradas distinguiendo entre marcas y otros
signos distintivos, por o que en € cuadro adjunto se presenta una sola estadistica

para ambos.

[Siguen los Anexos]
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ANEXO |
SOLICITUDES PRESENTADAS
19098 — 2005
ITEMS
> Afio Total de
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 solicitudes
l Tipo presentadas
Nacionales 23 33 29 23 25 34 31 21 219
Patentes de | - onjeras 164 126 44 240 230 270 299 447 1820
invencion
Total del afig 187 159 73 263 255 304 330 468 2039
Nacionales 7 3 9 3 9 4 6 8 49
Modelos de .
Utilidad Extranjeras 0 2 16 3 2 8 1 4 13
Total del afig 7 5 25 6 11 12 7 12 85
Nacionales 19 7 7 6 7 9 15 10 80
Diseflos | & anjeras 3 34 61 35 44 57 86 81 431
Industriales
Total del afig 52 41 68 41 51 66 101 91 511
Nacionales 4386 5074 4055 4424 4267 4308 4458 4522 35494
Marcasy
Otrossignos | Extranjeras 5320 5579 5932 5110 5081 43869 4993 5416 42300
distintivos
Total del afio 9706 10653 9987 9539 9348 9177 9451 9938 77799

[Sigue e Anexo Il]
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ANEXO Il

NUMERO DE CONCESIONES O REGISTROS
1998 - 2005

ITEMS
Afo Total de
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 concesiones o
l Tipo registros
Nacionales 2 9 3 2 2 1 1 1 21
Patentesde | i anjeras 4 1 9 26 21 3 1 1 9
invencion
Total del afig 6 20 12 28 23 4 12 12 117
Nacionales 3 0 3 3 0 2 0 0 11
Modelos de .
Utilidad Extranjeras 1 0 0 2 1 0 0 0 4
Total del afig 4 0 3 5 1 2 0 0 15
Nacionales 4 0 4 3 2 0 0 1 14
Disefios .
Industriales Extranjeras 6 8 7 16 14 1 3 4 59
Total del afig 10 8 11 19 16 1 3 5 73
Nacionales 1944 2435 1897 2342 1885 2442 3342 2109 18396
Marcasy
Otrossignos | Extranjeras 4343 4130 3812 5143 3404 4152 4293 2662 31939
distintivos
Total del afig 6287 6565 5709 7485 5289 6594 7635 4771 50335

[Fin delos Anexosy del documento]




