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l. Introduccién

El Capitulo 15 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Republica
Dominicana y los Estados Unidos (TLC) contiene 12 articulos que abarcan 9 grandes
areas: disposiciones generales, marcas, indicaciones geograficas, nombres de dominio
en Internet, derechos de autor y derechos conexos, sefiales de satélite, patentes,
medidas relacionadas con ciertos productos regulados y observancia. El objetivo de
este Capitulo radica, fundamentalmente, en mejorar la proteccion de los derechos de
propiedad intelectual y fortalecer los procedimientos de observancia, manteniendo, eso
si, el equilibrio entre los derechos de los titulares y los usuarios del sistema de
propiedad intelectual.

!Licenciado en Derecho de la Universidad Auténoma de Centroamérica'y Master en Economia Politica
Internacional de London School of Economics. Subdirector de la Direccién de Aplicacion de Acuerdos
Comerciales Internacionales y de la Direccién de Negociaciones Comerciales Internacionales del
Ministerio de Comercio Exterior. Asesor en inversion, servicios, propiedad intelectual, solucion de
diferencias y compras del sector publico, Jefe Negociador de la Mesa de Propiedad Intelectual y Compras
del Sector Pdblico paralanegociacion del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ha representado
a pais en diversos foros como el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la Organizacion
Mundial del Comercio (OMC), y en negociaciones comerciales bilaterales (Canadd, Chile, México,
Republica Dominicana, Panama, Centroaméricay Estados Unidos).

2 Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, con estudios de especializacién en politica y
diplomacia comercial en el Centro de Derecho y Politica Comercia de la Universidad de Carleton, en
Ottawa, Canada Es asesora de la Direccion General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio
Exterior en los temas de propiedad intelectual y compras del sector publico. Formo parte del equipo
negociador de la Mesa de Propiedad Intelectual y Compras del Sector Publico para la negociacion del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; ha desempefiado el cargo de jefe de delegacion del
Gobierno de Costa Rica para las negociaciones del ALCA en los Grupos de Negociacion de Propiedad
Intelectual y Compras del Sector Publico; y participd en las negociaciones de los Tratados de Libre
Comercio con Canada, CARICOM vy Trinidad y Tobago.



Los derechos de propiedad intelectual son, por su naturaleza, derechos exclusivos,
territoriales y temporales, y como veremos a lo largo de este analisis, tienen una base
juridica solida en Costa Rica. Esta situacién permitird una implementacién sencilla de
los compromisos establecidos en este capitulo debiendo el pais centrarse en
modificaciones pequefias cerciordndose, por supuesto, de hacer uso de las
flexibilidades, excepciones y limitaciones negociadas.

El andlisis empieza por explicar la incorporacién de la materia a las discusiones
comerciales internacionales en la Organizacion Mundial del Comercio y los tratados de
libre comercio. Se explica el fundamento constitucional, pasando luego a desarrollar
cada area del Capitulo 15 del TLC con su referencia particular a la legislacion
costarricense que le da fundamento en nuestra ley.

II. Los Derechos de propiedad intelectual en el ambito comercial

A. Tratamiento en la Organizacion Mundial del Comercio

Las nomas sobre propiedad intelectual fueron incorporadas por primera vez en el
sistema multilateral de comercio en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio® (ADPIC) de la Organizacion
Mundial del Comercio (OMC), negociado en la Ronda Uruguay.

Antes de la suscripcion del Acuerdo ADPIC, el grado de proteccién y observancia a los
derechos de propiedad intelectual variaba en forma importante en los diferentes paises
del mundo. No obstante, a medida que las ideas, conocimientos, inventos, disefios,
marcas, y en general todos los derechos de propiedad intelectual, fueron adquiriendo
mayor importancia en el comercio, las diferencias existentes en la forma de protegerlos
comenzod a convertirse en un obstaculo para las relaciones comerciales y econémicas
internacionales. Por ello, los paises consideraron necesario establecer una serie de
normas comerciales internacionalmente convenidas en materia de propiedad intelectual,
con el fin de otorgar un mayor grado de uniformidad y previsibilidad con respecto a su
proteccion alrededor del mundo.

En este sentido, el Acuerdo sobre los ADPIC se estableci6 como una herramienta
encaminada a reducir las diferencias en la forma de proteger los derechos de propiedad
intelectual en los diferentes paises del mundo, sometiéndolos a una serie de normas
internacionales comunes. Para ello, el Acuerdo establece niveles minimos de proteccion
gue cada gobierno debe otorgar a la propiedad intelectual de los demas Miembros de la
OMC, procurando a la vez establecer un adecuado equilibrio entre los costos y
beneficios de esta proteccion.

El Acuerdo sobre los ADPIC define normas minimas de proteccion en las diferentes
areas de la propiedad intelectual que cada pais debe cumplir, permitiendo a los
Miembros otorgar una proteccién mas amplia, asi como determinar el método adecuado

3 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece |a Organizacion Mundial del Comercio, 1994.



para aplicar las disposiciones del Acuerdo en el marco de su propio sistema y practicas
juridicos”.

El Acuerdo abarca cinco grandes areas: disposiciones generales y principios basicos;
normas relativas a la proteccion de los derechos de propiedad intelectual; normas sobre
la observancia efectiva de los derechos; disposiciones para la solucién de diferencias en
materia de propiedad intelectual entre los Miembros de la OMC; y disposiciones
transitorias especiales para el establecimiento del nuevo sistema establecido por el
Acuerdo.

El plazo general otorgado a los paises en desarrollo para adecuar su legislacién

nacional a las disposiciones del Acuerdo ADPIC fue de cinco afios, es decir, hasta el 1
de enero del 2000°. En virtud de ello, el Gobierno de Costa Rica, entre los afios 1998y
2000, se aboco a la tarea de realizar una reforma integral a la legislacién nacional sobre
propiedad intelectual, con el fin de cumplir con los compromisos multilaterales en la
materia. Este proceso de reforma implicé la gestion y aprobacién legislativa de seis
leyes nacionales y tres tratados internacionales, con lo cual se garantizé la conformidad
de la normativa costarricense en materia de propiedad intelectual con las disposiciones
del Acuerdo ADPIC.

B. Fundamento juridico de los derechos de propiedad intelectual en el
ordenamiento costarricense

En Costa Rica, la proteccion a los derechos de propiedad intelectual tiene un rango
constitucional. Estos derechos son expresamente reconocidos en el Articulo 47 de la

Carta Magna, el cual especifica que: “Todo autor, inventor, productor o comerciante
gozara temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invencién, marca o nombre

comercial, con arreglo a la ley.”

Teniendo en cuenta la proteccidon constitucional de nuestro ordenamiento, el Gobierno
de la Republica de Costa Rica definié6 como una de sus prioridades la modernizacion de
la legislacién nacional en materia de proteccién a los derechos de propiedad intelectual,

con el fin de alcanzar niveles de proteccion acordes con los estandares internacionales
y cumplir con compromisos multilaterales en la materia, tal y como se sefalé en el

aparte anterior

lll. Principales disposiciones del Capitulo 15 (Derechos de Propiedad
Intelectual) del TLC

A. Disposiciones Generales

El Capitulo 15 del TLC inicia con un articulo sobre disposiciones generales que
pretende establecer el entorno y los principios aplicables en la legislacién de las Partes.
Este Capitulo establece minimos legales que deberan ser incorporados, si es que no lo
estan, como pasaremos a analizar seguidamente para el caso de Costa Rica.

4 Articulo 1.1, Acuerdo sobre los ADPIC.
® Articulo 65.3, Acuerdo sobre los ADPIC.



1. Estandares minimos

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 15.1.1, Costa Rica debera incorporar en
su legislacién, como minimo, lo establecido en el capitulo. No obstante, si el pais decide
elevar los estandares a niveles de proteccién u observancia mas amplios lo podra
realizar, siempre y cuando el estandar no sea contrario a las disposiciones del capitulo.

Este tipo de disposicion es similar a la que ya existe vigente en Costa Rica en el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con

el Comercio®, o el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México'.

2. Convenios internacionales

En los parrafos 2 al 6 del articulo 15.1 del TLC se enumeran una serie de tratados y
convenios internacionales a los cuales las Partes deberan sumarse en distintos
momentos: a la entrada en vigor del tratado, en diferentes fechas y para otros casos
hacer todos los esfuerzos razonables por ratificar o acceder a los mismos.

Podriamos dividir estos Tratados en tres grupos. El primero donde se encuentran
aquellos tratados o convenios de los cuales Costa Rica es parte y por lo tanto,
independientemente de si deben estar vigentes para la entrada en vigor del tratado o en
una fecha posterior, ya cumplimos con la obligacion. En esta situacién se encuentran el
Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996)° el Tratado de la OMPI sobre
Interpretacion o Ejecucién y Fonogramas (1996)°; el Tratado de Cooperacién en materia
de Patentes, segln su revision y enmienda (1970)"% y el Convenio sobre la Distribucion
de Sefiales de Satélite Portadoras de Programas (1974)".

El segundo grupo donde se encuentras aquellos tratados o convenios en los cuales
Costa Rica debera llevar a cabo acciones ya sea para ratificarlos o para suscribirlos y
ratificarlos. En este grupo se encuentran el Tratado de Budapest sobre el
Reconocimiento Internacional del Depdsito de Microorganismos a los fines del
Procedimiento en materia de Patentes (1980)'% el Tratado sobre el Derecho de Marcas
(1994 Y Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales
(1991)* %,

® Articulo 1.1 “Naturaleza y alcance de las obligaciones: Los Miemb ros podran prever en su legislacion,
aungue no estan obligados a €ello, una proteccion méas amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a
condicion de que tal proteccion no infrinjalas disposiciones del mismo.”

" Articulo 14-02.2: “Cada Parte podra otorgar en su legislacion una proteccion mas amplia a los derechos
de propiedad intelectual que la requerida en este capitulo, siempre que esa proteccion no sea incompatible
con & mismo.”

8 Ley No. 7968del 22 de diciembre de 1999, publicada en la Gaceta No. 23 del 2 de febrero del 2000.

% Ley No. 7967del 22 de diciembre de 1999, publicada en |a Gaceta No. 21 del 31 de enero del 2000.

10 Ley No. 7836 del 22 de octubre de 1998, publicada en el Alcance 86 B de la Gaceta No. 232 del 30 de
noviembre de 1998.

M ey No. 7829del 22 de setiembre de 1998, publicada en la Gaceta No. 201 del 16 de octubre de 1998.

12 Seqin el articulo 15.1.3(b) Costa Rica deberaratificar este acuerdo antes del 1 de enero del 2006.

13 Segin el articulo 15.1.4(b) Costa Rica deberaratificar este acuerdo antes del 1 de enero del 2008.

14 Segin el articulo 15.1.5(a) Cogta Rica debera ratificar este acuerdo parael 1 dejunio del 2007.

15 |as obtenciones vegetales son variedades de plantas obtenidas como resultado de un largo proceso de
mejoramiento genético, por medio del cual se busca el desarrollo de variabilidad genética, la evaluacién



Segun la consulta realizada por el Ministerio de Comercio Exterior durante la
negociacion, el Tratado de Budapest resulta conveniente para el pais. Nuestra
legislacion nacional permite el patentamiento de microorganismos®, y uno de los
requisitos fundamentales para el patentamiento es que la invencion sea suficientemente
divulgada, con el fin de que una persona versada en la materia pueda repetir el efecto
de la invencion o ejecutarla. En el caso de los microorganismos no es suficiente la
descripcion escrita de la invencion, sino que con el fin de lograr su efectiva divulgacion
se requiere el microorganismo. El Tratado de Budapest tiene por objeto un
reconocimiento internacional de autoridades internacionales de depésito, lo cual llena
un vacio para las oficinas de registro como la nuestra que no cuentan con la capacidad
tecnoldgica para poder mantener el microorganismo y por lo tanto pueden recurrir a
estas agencias.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas aun no ha sido ratificado por Costa Rica, pero
nuestro pais lo firmé en 1995 por considerarlo importante ya que el mismo es un tratado
de observancia de normas sobre marcas que proporciona disposiciones mas claras, con
un minimo de exigencias de formalidades y procedimientos agiles y sencillos en
beneficio de los usuarios de las marcas.

Con respecto al Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones
Vegetales (1991), en adelante UPOV, han existido en el pais dos sectores con
opiniones totalmente encontradas al respecto, por un lado, aquellos que apoyan el
proyecto por considerarlo de suma importancia para un pais exportador neto de semillas
como el nuestro y otros que estan en contra del concepto de propiedad privada y por lo
tanto no consideran conveniente que nuestro pais reconozca proteccion a las
obtenciones vegetales. Durante & negociacion, ese Ultimo grupo que se oponia al
tratado habia manifestado ciertas preocupaciones con respecto a este Convenio, por lo
gue se negocié una nota aclaratoria teniendo en cuenta nuestra legislacion nacional y
los compromisos internacionales asumidos.

En relacion con el tema de patentamiento de plantas o proteccion de obtenciones
vegetales es importante tener presente varios factores. Primero, en Costa Rica no es
permitido el patentamiento de plantas. Segundo, Estados Unidos hizo una propuesta en
la negociacion para patentar las plantas. Tercero, nuestros compromisos internacionales
vigentes, si bien dejan a la decisiéon de cada pais si se patentan o no las plantas, si
obligan ya aproteger las obtenciones vegetales'’. Esta obligacion debié ser cum plida
para el primero de enero del 2005. Cuarto, otros paises centroamericanos si otorgan
proteccion via patentes a las plantas. Sobre la base de lo anterior, el resultado de la
negociacion es una formula balanceada que permite tomar en cuenta, por una parte,
nuestros intereses exportadores y nuestros intereses de proteccion a la biodiversidad y
el acceso a los recursos genéticos y, por otra, la realidad de los otros paises parte de la

para la identificacién de caracteristicas deseables y finalmente la seleccion de aquellas plantas que redinan
|os mejores atributos de tipo agrondémico, industrial, nutricional, etc.

16 En Costa Ricalaley de patentes excluye de |a patentabilidad Ginicamente a las plantasy animales, y laley
de Biodiversidad especifica que no serén patentables |os microorganismos que no sean genéticamente
modificados, por 1o que en Costa Rica se permite el patentamiento de microorganismos genéticamente
modificados, cfr. articulo 1.4.1(c) de la ley 6867 del 25 de abril de 1983, y articulo 78 de la Ley de
Biodiversidad N° 7788, del 30 de abril de 1998, publicada en la Gaceta N° 101 del 27 de mayo de 1998.

17 Cfr. Articulo 27.3(b) Acuerdo sobrelos ADPIC.



negociacion. Por tal motivo, el TLC permite excluir de la patentabilidad las invenciones
segun se establece en el articulo 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC *®. Ahora bien, en el
caso de aquellos paises que ya otorgan dicha proteccién, se establece una obligacion

de mantener esa proteccién, mientras que en el caso de los paises que no lo hacen,
asumen el compromiso de hacer todos los esfuerzos razonables para otorgarla‘®.

Adicionalmente se asume el compromiso de suscribir UPOV en un plazo determinando,
haciendo la aclaracion de que ese convenio permite excepciones a los derechos del
obtentor, en beneficio de los agricultores, y que no existe ninguna contradiccion con la
capacidad que tiene Costa Rica, o cualquiera de las otras Partes, de proteger y
conservar sus recursos geneticos.

En el tercer, y Ultimo grupo, se ubican tres tratados: el Tratado sobre el Derecho de
Patentes, el Arreglo de la Haya sobre el Depésito Internacional de Disefios Industriales;
y el Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas. Costa
Rica no forma parte de ninguno de ellos, pero el compromiso asumido se traduce en un
esfuerzo del Poder Ejecutivo por firmar y buscar la ratificacion de los mismos, sin
perjuicio de la decision legislativa al respecto.

3. Principios y aplicacion

Existen ademds una serie de disposiciones en el articulo 15.1 que pretenden reafirmar

derechos y obligaciones existentes entre las Partes. Adicionalmente se establece el
principio de trato nacional con respecto a la proteccion y goce de los derechos y
propiedad intelectual y cualquier beneficio que se derive de los mismos. Se establecen
excepciones al principio de trato nacional, como cuando por ejemplo se requiera una
direccién en Costa Rica para que se puedan cumplir los derechos.

El articulo finaliza estableciendo que no se debe proteger lo que ya esta en el dominio
publico, se pueden tomar medidas necesarias para prevenir practicas anticompetitivas,
transparencia y el marco dentro del cual las partes cooperaran.

De especial mencién es el articulo 15.1.15 sobre la posibilidad que mantienen los
paises para tomar medidas necesarias para prevenir practicas anticompetitivas.

B. Marcas

El articulo 15.2 establece las disposiciones relacionadas con las marcas, destacandose
que las mismas incluiran las marcas colectivas®, de certificacién®, y sonoras, y podran
incluir indicaciones geograficas y marcas olfativas. Nuestra ley define a la marca de

manera amplia®’, como un signo o combinacién de signos capaces de identificar bienes
o0 servicios. Por lo tanto, en Costa Rica se permite el registro de marcas sonoras y

olfativas. De hecho ya existe un caso de marca sonora registrada en el pais, ya que la

18 Cfr. Articulo 15.9.2.

19 Esta es una obligacién de medios, no de resultados.

20 Cfr. articulos 2y 46 y ss., Ley No. 7978 del 6 de enero del 2000, publicada en la Gaceta No. 22 del 1 de
febrero del 2000.

21 Cfr. articulos 2, 54 y ss., Ley No. 7978, Op. Cit.

22 Cfr. articulo 3 Ley No. 7978, Op. Cit.



ley no exige que los signos sean visualmente perceptibles. En todo caso, una marca
sonora se traduce visualmente en un pentagrama y una olfativa en una formula quimica.

Posteriormente se establecen disposiciones para regular el uso comin de los nombres
de manera que no existan regulaciones que anulen el derecho de un titular a través del
tamafio de uso del nombre comudn. Por ejemplo, no se podria establecer una disposicion
gue indique que, en una botella de agua, el nombre comin “agua” deba abarcar el 98%
del recipiente, de manera que se anule el derecho del titular de usar su marca para
identificar su producto.

El TLC establece, en concordancia con el articulo 25 de la Ley 7978 de Marcas, que el
titular de una marca gozara de un derecho exclusivo “de impedir que terceros, sin su
consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o
similares, incluyendo indicaciones geograficas, para bienes o servicios relacionados con
los bienes y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a
probabilidad de confusién.”® No obstante ello, se resguarda, tal y como lo hace la
legislacién costarricense™, el derecho de cada Parte de regular las limitaciones a los
derechos conferidos, como por ejemplo el uso de términos descriptivos, siempre y
cuando se tome en cuenta el derecho del titular y de terceros.

Con respecto a las marcas notoriamente conocidas®, el TLC dispone que las Partes
aplicaran el articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial®® (Convenio de Paris) a las mercancias y servicios que aunque no sean
idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida,
registrada o no, puedan indicar una conexién entre esas mercancias o servicios y el
titular de la marca y a condicién de que sea probable que ese uso lesione los intereses
del titular de la marc&’. Nétese que esta disposicién no es una novedad en nuestro
sistema legal; el articulo 8, inciso € de la Ley 7978 de Marcas ya reconoce una
proteccién muy amplia a las marcas notoriamente conocidas, al prohibir el registro como
marcas de signos que “constituyan una reproduccién, imitacién, traduccién o
trascripcién, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en cualquier Estado
contratante del Convenio de Paris..., cualesquiera gue sean los productos o servicios a

2 Articulo 15.2.3.

24 Cfr. articulo 26 Ley No. 7978, Op. Cit. La ley costarricense establece tres limitaciones que operan
cuando el uso se haga de buena fe, no constituya un acto de competencia desleal ni sea capaz de causar
confusion sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios. Esos tres casos son: su nombre o
direccién o los de sus establ ecimientos mercantiles; indicaciones o informaciones sobre las caracteristicas
de sus productos o servicios, entre otras las referidas a la cantidad, la calidad, la utilizacién, el origen
geogréfico o el precio; e indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilizacién, aplicacién o
compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en relacion con piezas de recambio o
accesorios.

% Cfr. articulo 8 Ley No. 7978, Op. Cit.

26 Articulo 6 bis. “Marcas : marcas notoriamente conocidas 1) Los paises de la Union se comprometen,
bien de oficio, si lalegislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el
registro y aprohibir el uso de una marca de fébrica o de comercio que constituya la reproduccién, imitacion
o traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del

registro o del uso estimare ser ali notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrira lo mismo
cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una
imitacién susceptible de crear confusion con ésta.”

27 Articulo 15.2.5.



los cuales tal signo de apligue, cuando su uso resulte susceptible de confundir o
conlleve un riesgo de asociacion con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la
notoriedad del signo”. (el subrayado no es del original). Como puede observarse, la Ley
de Marcas otorga proteccién a las marcas notoriamente conocidas, en los términos
establecidos en el articulo 6 bis del Convenio de Paris, incluso con relacion a
mercancias 0 servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por
una marca notoriamente conocida.

En cuanto al sistema de registro, las Partes acordaron disponer dentro de su legislacion
un sistema que incluya notificacién por escrito al solicitante indicando las razones para
denegar el registro de una marca®; oportunidad al solicitante de responder a las
notificaciones de las autoridades encargadas del registro de marcas, para refutar una
denegacion inicial, y de impugnar judicialmente toda denegacion final de registro®®;
oportunidad a las partes interesadas de oponerse a una solicitud de registro de marca®
o solicitar la anulacién después de que la marca haya sido registrada®:; y requerimiento
de que las resoluciones en procedimientos de oposicion o anulacién sean razonados y
por escrito®®. Asimismo, existe un deseo de las Partes por establecer sistemas
electronicos para la solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento de una marca,
sin que esto sea una obligacion para el Gobierno de Costa Rica.

Sobre la solicitud propiamente dicha, el TLC establece que deberd indicar los bienes y
servicios por sus nombres comunes, agrupados de acuerdo con las clases de la
Clasificacion de Niza®. Adicionalmente aclara que no podran reputarse como similares
los bienes y servicios por el solo hecho de ubicarse dentro de la misma clase o distintos
por el solo hecho de que aparezcan en clases diferentes®.

Por ultimo, el articulo 15.2 establece que las marcas tendran una validez de 10 afios,
pudiendo ser renovadas indefinidamente® y que el registro de la licencia de una marca
no es una condicién para la validez de la marca, o para afirmar cualquiera de sus
derechos™.

C. Indicaciones geogréficas
El articulo 15.3.1 define las indicaciones geograficas, en concordancia con las

disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, como aquellas indicaciones que identifican
a un producto como originario del territorio de una Parte, o de una region o localidad de

28 Cfr. articulo 14 Ley No. 7978, Op. Cit. Esta notificacion podra hacerse por medios electrénicos, si asi se
permite en cada Parte.

9 | dem.

30 Cfr. articulo 16 Ley No. 7978, Op. Cit. En Costa Rica el interesado tiene dos meses para oponerse a una
solicitud después de la primera publicacion.

31 Cfr. articulo 37 Ley No. 7978, Op. Cit.

32 Cfr. articulo 18 Ley No. 7978, Op. Cit.

33 Cfr. articulo 9.h) Ley No. 7978 Op. Cit.

34 Cfr. articulo 89 Ley No. 7978, Op. Cit.

35 Cfr. articulo 20 Ley No. 7978, Op. Cit.

36 Cfr. articulo 35 Ley No. 7978, , Op. Cit. Sobre el registro de la licencia de la marca se aclaré en e TLC
gue las Partes podran establ ecer |0os medios para permitir alos licenciatarios registrar la misma para que sea
del conocimiento de terceros.



ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion u otra caracteristica del bien o
servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geogréfico.*” A su vez, se asegura
gue todo signo o combinacion de signos, en cualquier forma, serd susceptible de
constituir una indicacion geografica.

Lo anterior se establecié de esta forma, con el fin de atender a las diferencias en los
sistemas de reconocimiento y proteccién a las indicaciones geograficas vigentes en los
paises de Centroamérica y en Estados Unidos. Mientras que en Centroamérica se han
implementado regimenes de proteccion especificamente para las indicaciones
geogréficas, en Estados Unidos éstas se protegen mediante la figura de marcas de
certificacion y marcas colectivas. En este sentido, en el Tratado se procuré establecer

disposiciones lo suficientemente flexibles como para poder ajustarse a ambos
regimenes de proteccion.

Adicionalmente, las Partes se comprometieron a proporcionar los medios legales para
identificar y proteger indicaciones geogréficas de las otras Partes que cumplan con los
criterios establecidos en el capitulo. A su vez, se asegura la posibilidad de que los
nacionales de una Parte soliciten la proteccion de una indicacion geografica en otra
Parte sin la mediacién de su gobierno®. Estas disposiciones tienen el potencial de
brindar un mayor valor agregado a nuestras exportaciones a ese mercado,
principalmente en materia agricola y artesanal.

Por otra parte, £ establecen disposiciones sobre los procedimientos de solicitud y
registro de indicaciones geogréficas tendientes a garantizar que no se exijan
formalidades excesivas; publicidad de los procedimientos; debido proceso y
disponibilidad de informacién de contacto suficiente para los solicitantes™.

En cuanto a la regulacién de la relacién entre marcas e indicaciones geogréficas, se
garantiza que no existira ninguna jerarquia entre ambas figuras, asegurandose la
aplicacion del principio de primero en tiempo primero en derecho, en ambas vias®.

D. Nombres de Dominio

El articulo 15.4 establece regulaciones relativas a los nombres de dominio en Internet.
Especificamente, establece la obligacion de que la administracién de los dominios de
nivel superior de cédigo de pais (ccTLD) dispongan de procedimientos apropiados para
la resolucién de controversias basado en los principios de las Politicas Uniformes para
la Resolucion de Controversias en materia de Nombres de Dominio, con el fin de
combatir la pirateria cibernética de marcas. Asimismo, se garantiza que cada Parte
proporcionara acceso en linea a una base de datos con informacién sobre los datos de
contacto de los registrantes de los dominios, asegurando el respeto a la legislacion de
cada Parte sobre la proteccién de la privacidad de las personas.

37 Ver en el mismo sentido e articulo 22.1 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organizacién Mundial del Comercio, 1994.

38 Articulo 15.3.2.

39 Articulo 15.3, pérrafos 3-6.

40 Articulo 15.3.7.



En septiembre de 1991, la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) delegé a la
Academia Nacional de Ciencias el dominio de nivel superior (Top Level Domain -TLD)
“.CR” para Costa Rica, para la coordinacion y administracion de los nombres de
dominios en la jerarquia “.CR". En la actualidad, la administracién del TLD en la
asignacion de dominios se rige bajo las normas del Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers (ICANN) y de la Internet Assigned Numbers Authority
(IANA) en la administracion de direcciones IP. A su vez, la Academia Nacional de
Ciencias ha venido trabajando desde hace algun tiempo en la implementacién de un
mecanismo de solucion de controversias entre marcas y nombres de dominio, basado
precisamente en las Politicas Uniformes para la Resoluciéon de Controversias en materia
de Nombres de Dominio.

Adicionalmente, ya la Academia Nacional de Ciencias cuenta con una base de datos en
linea con informacién sobre los registrantes de nombres de dominio bajo el dominio de
nivel superior “.CR”, denominada “WHOIS”, la cual se encuentra disponible en la
direccién electrdnica http://www.nic.cr .

E. Derechos de autory derechos conexos

Con respecto a los derechos de autor y derechos conexos, el Capitulo establece
disposiciones que buscan actualizar su proteccién, principalmente con el objetivo de
adecuarla a los nuevos desarrollos y avances tecnolégicos. Como se vera adelante,
gran parte de las normas establecidas en esta materia son tomadas o derivadas de los
llamados “Tratados Internet” de la OMPI (Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor
(1996)* y Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas (1996)%),
los cuales fueron ratificados por Costa Rica en el afio 2000, por lo que se trata de
disposiciones que ya han sido incorporadas en la ley costarricense.

Por una parte, el Capitulo asegura el derecho de los autores, artistas, intérpretes o
ejecutantes y productores de fonogramas a autorizar o prohibir toda reproduccion, en
cualquier manera o forma, permanente o temporal, incluyendo el almacenamiento
temporal en forma electrénica, aclarando que las excepciones permitidas en virtud del
Convenio de Berna son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la
utilizacion de obras en forma digital*3,*.

A su vez, se establece que los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores

de fonogramas tienen el derecho de autorizar la puesta a disposicion del publico del
original y copias de sus obras y fonogramas, a través de la venta u otra forma de

transferencia de titularidad®.

Por otra parte, el articulo 15.5.3 dispone que oon el fin de asegurar que no existe
jerarquia entre los derechos de autor, por un lado, y de los artistas, intérpretes o
ejecutantes y productores de fonogramas, por el otro, se garantiza que cuando se

41 ey No. 7968 Op. Cit.

2 ey No. 7967, Op. Cit.

43 Articulo 15.5.1.

a4 Cfr. articulos 16, 78 y 82, Ley No. 6683, Ley de derechos de autor y derechos conexos, publicada en la
Gaceta No. 212 del 4 de noviembre de 1982.

4> Articulo 15.5.2.



requiera autorizacion tanto del autor como del artista, intérprete o ejecutante o productor
de fonogramas, la autorizacién del primero no anulard la necesidad de la autorizacion
de los otros, y viceversa®.

Con respecto a los plazos de proteccion, en el articulo 15.5.4 s establece un plazo
minimo de proteccion de 70 afios para las obras, interpretaciones o ejecuciones y
fonogramas, plazos que coinciden con los establecidos en el articulo 58 de la Ley 6683
de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Adicionalmente, s garantiza en el articulo 15.5.6 la libre transferencia de derechos
patrimoniales y su ejercicio pleno, aclarandose que cualquier persona que adquiera o
sea el titular de cualquier derecho patrimonial en virtud de un contrato, podra ejercer
ese derecho en nombre de esa persona y gozar plenamente de los beneficios derivados
de ese derecho”.

Dentro del tema de los derechos de autor y derechos conexos, una de las areas en que
se hace mas énfasis en el Capitulo 15 es la referida a la proteccion de las medidas
tecnoldgicas efectivas. La base de estas disposiciones se encuentra en el Tratado de la
OMPI sobre Derechos de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o
Ejecucion y Fonogramas, los cuales como se sefialo antes, ya han sido ratificados por
Costa Rica y sus disposiciones se encuentran incorporadas en la legislacion nacional.

Por una parte, el articulo 15.5.7 establece disposiciones encaminadas a proporcionar
proteccién legal adecuada y recursos legales efectivos contra la evasion de medidas
tecnolégicas efectivas establecidas por los titulares para proteger sus obras, para lo cual
las Partes acordaron el establecimiento de recursos y sanciones civiles y penales para
proteger contra la evasion no autorizada de medidas tecnoldgicas efectivas que
controlen el acceso a una obra, interpretacion, ejecucion o fonograma y contra la
fabricacién, importacion, distribucién, ofrecimiento al publico, o trafico de dispositivos,
productos o componentes promocionados y diseflados para evadir medidas
tecnoldgicas efectivas®®. A su vez, con el fin de evitar abusos y excesos en el ejercicio
de estos derechos, se determina una serie de excepciones permitidas a las medidas de
proteccion contra la evasion de medidas tecnoldgicas efectivas, tales como actividades
no infractoras de ingenieria inversa y de investigacion, y otras actividades legalmente
autorizadas realizadas por empleados o entidades gubernamentales. Adicionalmente,
un aspecto importante de resaltar es que se excluye de la aplicacion de estas
disposiciones a las bibliotecas, archivos e instituciones educativas, con el fin de permitir
a estas entidades el acceso a informacién protegida por medidas tecnoldgicas efectivas.

Ademas, se asegura la aplicacion de procedimientos y sanciones penales contra
aquellas personas que dolosamente supriman o alteren cualquier informacion sobre la
gestion de derechos o distribuyan, transmitan, comuniquen o pongan a disposicion
obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la informacién sobre
gestion de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorizacion®®,*.

46 Cfr. articulos 78 y 82, Ley No. 6683, Op. Cit.

47 Cfr. articulo 88, Ley No. 6683, Op. Cit.

48 Cfr. articulo 62, Ley No. 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual, del 12 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta No. 206 del 27 de octubre del 2000.

49 Articulo 15.5.8

%0 Cfr. articulo 63, Ley No. 8039, Op. Cit.



Por otra parte, el articulo 15.5.9 establece el compromiso de las Partes de emitir
decretos, leyes, ordenanzas o reglamentos para regular la adquisicion y administracion
de programas de computacion con el fin de confirmar que todas las instituciones de
gobierno central utilicen Gnicamente programas de computacién autorizados. No
obstante ello, no se incluye ninguna obligacion para los gobiernos de implementar
ningun tipo de tecnologia en particular, lo cual queda a criterio de cada Parte. Al
respecto, cabe mencionar que ya en Costa Rica existen regulaciones de esta
naturaleza. Especificamente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 30151-J°* se ordena
gue todo el Gobierno Central “se proponga diligentemente a prevenir y combatir el uso
ilegal de programas de computo, con el fin de cumplir con las disposiciones sobre
derecho de autor que establece la Ley No. 6683...". Para ello, este Decreto establece la
obligacién de cada Ministerio de realizar un inventario de sus equipos y programas de
cémputo y de establecer sistemas y controles para garantizar la utilizaciéon Gnicamente
de programas que cumplan con los derechos de autor coarespondientes. A su vez,
instruye al Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos a desarrollar y
mantener un sistema de informacién sobre los inventarios y adquisiciones de cada
Ministerio y a llevar a cabo auditorias periddicas, para determinar la fidelidad de dicho
sistema de informacion y verificar el cumplimiento de las normas sobre derecho de
autor.

Finalmente, el Capitulo establece ciertas disposiciones pertinentes especificamente a
los derechos de autor y a los derechos conexos, respectivamente. Respecto a las
obligaciones pertinentes a los derechos de autor, se aclara que los autores tendran el
derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicacién al pablico de sus obras, por
medios aldmbricos o inalambricos, incluyendo la puesta a disposicion del pablico de sus
obras, de forma que los miembros del publico puedan acceder a ellas desde el lugar y
en el momento que cada uno elija.* Esta obligacién se deriva del articulo 8 del Tratado
de la OMPI sobre Derecho de Autor y esta ademas recogida en la ley nacional®.

En cuanto a las disposiciones pertinentes especificamente a los derechos conexos, el
articulo 15.7 busca garantizar que los derechos y obligaciones establecidos en el
Capitulo con respecto a los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de
fonogramas, se apliquen bajo los criterios de vinculacién establecidos en la Convencién
de Roma (nacionalidad del ejecutante o productor, lugar de la primera publicacion y
lugar de la primera fijacion)>.

Adicionalmente, se confiere alos artistas, intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo
completo sdbre sus ejecuciones no fijadas y se aclara que los artistas, intérpretes o
ejecutantes tendran el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicacion al
publico de sus ejecuciones fijadas, por medios alambricos o inalambricos, incluyendo la
puesta a disposicion del publico de sus ejecuciones y fonogramas de forma que los

°1 Decreto Ejecutivo No. 30151-J del 1 de febrero de 2002, publicado en La Gaceta No. 37 del 21 de
febrero de 2002.

%2 Articulo 15.6.

>3 Articulo 16, Ley No. 6683, Op. Cit.

54 Convencion Internacional sobre la Proteccion de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, |os Productores de
Fonogramas y los Organismos de Radiodifusion (Convencién de Roma), 1961, articulo 4.



miembros del publico puedan acceder a ellas desde el lugar y en el momento que cada
uno elija. >

Por otra parte, se aclara que la radiodifusion tradicional gratuita por el aire es materia de
regulacion doméstica, sin perjuicio del derecho de los artistas, intérpretes y ejecutantes

o productores de fonogramas de obtener una remuneracion equitativa®®.

Asimismo, se garantiza que no se exigird ninguna formalidad para que los ejecutantes y
productores puedan ejercer sus derechos™.

Por ultimo, en el articulo 15.7.5 se incorporan las definiciones contenidas en el articulo 2
del Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucién y Fonogramas.

Cabe destacar que todas estas disposiciones de proteccién a los derechos de autor y
los derechos conexos representan un beneficio directo a diversos sectores nacionales
en creciente desarrollo, tales como la industria del software, los autores, compositores e
intérpretes de obras. Incluso, la Asamblea General de la Asociacion de Compositores y
Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) ha manifestado formalmente su respaldo al
TLC, especificamente en el tema del derecho de autor, por considerar que los principios
y derechos consagrados por el Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras
Literarias y Artisticas y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor han quedado
celosamente resguardados en el Tratado.®

F. Proteccion de las sefiales de satélite codificadas portadoras de
programas

El articulo 15.8 se refiere a la proteccion de las sefiales de satélite codificadas
portadoras de programas. Para estos efectos, el articulo impone la obligacion de
establecer tipificaciones penales y recursos civiles contra la fabricacion, ensamble,
modificaciéon, importacion, exportacion, venta, arrendamiento o distribucion de
dispositivos o sistemas para decodificar sefiales de satélite sin autorizacién del
distribuidor legitimo®, asi como contra la recepcion y subsiguiente distribucion dolosa
de sefiales portadora de programas a sabiendas que ha sido decodificada sin la
autorizacion del distribuidor legitimo de la sefial. Notese que este dentro del tratado de
libre comercio se establecié una accién que necesariamente debe ir acompafiada de la
recepcion de sefales portadoras de programas a sabiendas de que ha sido
decodificada sin la autorizacion de su titular, cual es su posterior y subsiguiente
distribucion, de manera que, se requiere recibir y distribuir dolosamente la sefial para
qgue aplique la obligacion de establecer sanciones. Esta es un &rea en la cual la
implementacion del Tratado debera enfocarse a fin de no establecer disposiciones mas
amplias, sino mantenerla condicionada la recepcién dolosa a una distribucién posterior
a fin de que exista una sancion.

%5 Cfr. articulo 78, Ley No. 6683, Op. Cit.

*% Articulo 15.7.3(b)

> Cfr. articulo 101, Ley No. 6683, Op. Cit.

58 E| Financiero No. 497, 17-23 de enero del 2005, p. 19
%9 Cfr. articulo 61, Ley No. 8039, Op. Cit.



Nuestra ley nacional ya contempla disposiciones y tipificaciones penales para la
proteccién de las sefiales de satélite, en virtud de la ratificacion del Convenio de
Bruselas sobre la Distribucion de Sefales de Satélite Portadoras de Programas (1974)
en el afio 1998%°. Por ello, esta proteccion no es nueva en nuestro pais y su
implementacion no implicara la realizacion de modificaciones importantes a la normativa
nacional.

G. Patentes

La ley costarricense determina que todos los productos o procedimientos que cumplan
los requisitos de patentabilidad, sin discriminacion por lugar de la invencién, campo de
tecnologia o porque los productos sean importados o producidos en el pais, son
invenciones patentables ®*. Esta disposicion es la base legal de la disposicién contenida
en el articulo 15.9.1 del TLC, donde se establece ademas, en concordancia con nuestra
ley, que una invencion, para que sea patentable debe ser nueva, entrafiar una actividad
inventiva y ser susceptible de aplicacion industrial.

Una de las disposiciones fundamentales de este articulo, se encuentra contenida en el
parrafo 2, mencionado anteriormente, donde se hace referencia a la posibilidad de los
paises de excluir de la patentabilidad segun lo establece el Acuerdo sobre los ADPIC,
en sus articulos 27.2 y 27.3. Al inicio de la negociacion, Estados Unidos planteaba,
entre otras propuestas que tampoco quedaron recogidas en el TLC*, que se patentaran
métodos de diagndstico, terapéuticos y quirargicos, y las platas y animales. Es decir, en
la negociacion, Costa Rica mantuvo las flexibilidades otorgadas por el Acuerdo sobre
los ADPIC: se excluye de la patentabilidad las invenciones cuya explotacion puedan
perjudicar al pablico o la moral®’, los métodos de diagnéstico, terapéuticos y quirdrgicos
para el tratamiento de personas o animales®, y las plantas y los animales ®.

Adicionalmente, podran preverse excepciones a los derechos exclusivos conferidos por
una patente, siempre y cuando las mismas no atenten de manera injustificada contra su
explotacion normal o los intereses de su titular, al mismo tiempo que se debe tener en
cuenta los intereses legitimos de terceros. Lo anterior es consistente con la Ley de
Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que establece en su
articulo 6, parrafo 2, cinco limitaciones o excepciones®® a los derechos conferidos por la
patente.

60| ey No. 7829 Op. Cit.
61 Cfr. articulo 2, Ley No. 6867, Ley de Patentes de Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos
de Utilidad, de 25 de abril de 1983, publicada en la Gaceta No. 114 del 16 de junio de 1983.

62 Otras disposiciones que propuso Estados Unidos, que fueron rechazadas categéricamente por Costa Rica,
y que no quedaron reguladas en el TLC fueron: patentamiento de segundos usos, proteccién a nueva
informacion clinica para un producto registrado, licencias obligatorias e importaciones paral el as.

63 Cfr. articulo 4.8), Ley No. 6867, Op. Cit.

64 cfr. articulo 4.b), Ley No. 6867, Op. Cit.

65 Cfr. articulo 4.c), Ley No. 6867, Op. Cit.

%8 | os actosjuridicos de cualquier naturaleza, siempre que sean realizados en un dmbito privado y con fines
no comerciales; los actos realizados con fines experimentales que se refieran a objeto de la invencién
patentada; los actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de investigacion cientifica o
académica respecto del objeto de la invencion patentada; los actos de venta, oferta para la venta, uso,
usufructo, importacion o cualquier modo de comercializacion de un producto protegido por la patente u



De acuerdo con el parrafo 4 del articulo 15.9, y segln lo establece la ley costarricense,
la concesion de una patente conlleva la obligacion de explotarla en Costa Rica; lo

anterior con el objetivo de abastecer el mercado. Igualmente, a solicitud de parte
interesada, y observando el debido proceso, una patente podra declararse nula si se
demuestra que fue fue otorgada en contravencion con alguna de las previsiones de los
articulos 1° y 2° de la ley o que el titular de la patente no es el inventor ni su
causahabiente, y en cualquier otro caso de nulidad absoluta. Es de fundamental
importancia la referencia que se hace en este parrafo al Articulo 5.A3)®" del Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, pues es la que relaciona la
caducidad de una patente en el caso de que la licencia obligatoria no hubiere bastado
para prevenir los abusos.

El parrafo 5 del articulo 15.9 del TLC establece otra excepciéon mas a los derechos
conferidos por una patente, cual es el poder usar la informacion contenida en la misma
para apoyar una solicitud de aprobaciéon de comercializacion de un producto
farmacéutico o agroquimico a fin de tener los tramites administrativos avanzados y
poder entrar a un mercado una vez que haya vencido la patente. Esto es lo que se
conoce como la “clausula bolar’, que en la negociacion con Estados Unidos se logro
ampliar no solo a los productos farmacéuticos, sino también a los productos quimicos
agricolas. Esta excepcion no da derecho a fabricar, utilizar o vender el producto antes
del vencimiento de la patente. Este parrafo también cuenta con una base legal existente
en Costa Rica®™.

El capitulo sobre derechos de propiedad intelectual también establece dos supuestos
para ajustar el término de la patente que deberan cumplir una serie de requisitos para
poderse establecer y los cuales deben ser desarrollados por nuestro legislador. Estos
supuestos pueden tener una serie de limites que pasamos a analizar.

En Costa Rica, una patente tendra una vigencia de veinte afios improrrogables,
contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud en su pais de origen

El primer supuesto® establece que se debera ajustar el término de la patente si existen
atrasos irrazonables en el otorgamiento de la misma. Estos atrasos deben ser
imputables a la administracion e incluir por lo menos cinco afos desde la fecha de
presentacion de la solicitud o tres desde la solicitud del examen de la patente. El
legislador debera desarrollar estas disposiciones y podria hacerlo estableciendo montos
minimos y maximos de la ampliacion, asi como la férmula para establecerlo, por
ejemplo, por casa dos dias de atraso, se extiende uno, siempre y cuando dicho atraso
no sea inferior a un afio y no podra ser mayor a cinco.

obtenido por procedimiento patentado, una vez que ha sido puesto en el comercio de cualquier pais, con €l
consentimiento del titular o un licenciatario; los usos necesarios para investigar, tramitar, procesar o
cualesquiera otros requisitos para obtener la aprobacién sanitaria con el fin de comercializar un producto
después de expirar |a patente que o protege.

67 «| a caducidad de la patente no podra ser prevista sino para el caso en que la concesién de licencias
obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna accion de caducidad o de revocacion
de una patente podra entablarse antes de la expiracion de dos afios a partir de la concesion de la primera
licenciaobligatoria.”

68 Cfr. articulo 16.2.€), Ley No. 6867, Op. Cit.

69 Articulo 15.9.6(a).



El segundo supuesto™ es aplicable Gnicamente a productos farmacéuticos que estén
cubiertos por una patente. En ese caso, podria existir una restauracion del plazo cuando
dentro de un proceso de aprobacion de comercializacién de un producto exista una
reduccién irrazonable del plazo efectivo de la patente. El legislador podra desarrollar en
esta seccidn varios elementos a fin de evitar abusos en el sentido de que este supuesto
aplica Unicamente para los procesos de primera comercializacion del producto, ya que
los registros vencen y en la negociacién se tuvo el cuidado de no extender esta
disposicion mas alla de la primera comercializacién, pues se supone que la renovacion
del registro presupone la explotacion del mercado. Adicionalmente debe el legislador
definir lo que se considera por “plazo efectivo de la patente”, ya que, como sucede en
otros paises este se puede limitar en menos de los 20 afios, dado que, una \ez
patentada una molécula, debe continuar investigandose y desarrollandose para que
posteriormente llegue al mercado. En otros paises se considera que el plazo efectivo es
de 14 afios.

Ambos supuestos son aplicables, por supuesto, a solicitud del titular de la patente, y no
operan de oficio. Por lo tanto, la legislacion nacional podria definir un plazo para que se
solicite la compensacioén del plazo.

El articulo contindla garantizando que no se consideraran divulgaciones publicas para
determinar si una invencion es nueva si fue hecha por el mismo solicitante o dentro de
un plazo de 12 meses anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud en el territorio
de la Parte.”™ Asimismo, se garantizan una serie de requisitos minimos con respecto a
las solicitudes, de manera que se garantice al titular, al menos una oportunidad para
presentar enmiendas, correcciones y observaciones en relacién con su solicitud’.
Igualmente, sefiala el TLC, de conformidad con el Articulo 6.4 de la Ley de Patentes de
Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad que la descripcién que
se realiza de la invencion debera ser suficientemente clara y completa para poder
evaluarla de manera que una persona versada en la materia técnica correspondiente
pueda ejecutarla”.

Por ultimo, el articulo relacionado con patentes establece una presuncién de que la
invencion reclamada estuvo en posesion del solicitante y que la misma es susceptible
de aplicacion industrial si posee una utilidad especifica, sustancial y creible. Estos tres
elementos resultan de la mayor relevancia porgue enmarcan los criterios para
determinar si una invencion es susceptible de aplicacién industrial. Es decir, utilidad
especifica es una que sea particular al objeto de la invencidn reclamada, en el sentido
de que no se podra indicar que existe una utilidad general, sino que debe
necesariamente indicarse para qué sirve la invencion en particular. La utilidad sustancial
es aquella del mundo real, es decir, que el beneficio o el propésito de la invencién sea
determinado, y que no deba llevarse a cabo mas investigacion para determinar su
utilidad. Por ultimo, que una invencion tenga utilidad creible, tiene que ver con que
tenga credibilidad para una persona versada en la materia. Estos elementos pretenden
evitar que una invencion se patente sin que antes se haya determinado su uso.

0 Articulo 15.9.6(b).
L Articulo 15.9.7, cfr. articulo 2.3 y 2.4, Ley No. 6867, Op. Cit.
72 Cfr. articulo 8, Ley No. 6867, Op. Cit.

3 Articulo 15.9.9.



H. Medidas relacionadas con ciertos productos regulados

En el articulo 15.10 se regula lo relativo a los datos de prueba, datos no divulgados o
informaciéon no divulgada, la cual es protegida en Costa Rica mediante la Ley de
Informacién No Divulgada, Ley No. 7975 del 4 de enero del 2000, publicada en la
Gaceta No. 12 del 18 de enero del 2000.

Para comercializar ciertos productos (como los agroquimicos y los farmacos) es
necesario que el interesado presente a las autoridades gubernamentales documentos
gue demuestren que los mismos son seguros y eficaces. La razon por la cual se solicita
esta informacion es porque se trata de productos altamente tdxicos o con indicaciones
especificas que, de no seguirse al paso de la letra, pueden tener reacciones adversas a
las esperadas. Es asi como el Estado, en su funcion de fiscalizador en beneficio de la
salud publica, solicita este tipo de examenes para asegurarse que los productos en el
mercado generaran beneficios.

Como se indico, en Costa Rica estos documentos se protegen mediante ley 7975, por
medio de la cual se establecen condiciones para proteger los datos suministrados a las
autoridades competentes para la aprobacion de comercializacion de productos
farmacéuticos o agroguimicos. Las autoridades gubernamentales tienen la obligacion de
proteger dicha informacién contra toda divulgacion y todo uso comercial desleal”. La ley
no es clara en el sentido de si se permite que las autoridades permitan que terceros
utilicen los datos suministrados para soportar su solicitud de comercializacion. Esta
situacion ha generado posiciones radicales entre diferentes sectores que no ha
permitido la aplicacién efectiva de la ley. Algunos argumentan que a falta de plazo para
determinar si una autoridad puede usar por referencia los datos suministrados, debe
entonces interpretarse que los mismos no se pueden usar por referencia. Otros han
interpretado que a falta de plazo y reglamento, no existe obligacion para proteger los
datos suministrados.

El articulo 15.10 se divide en dos parrafos. El primer parrafo contiene cuatro supuestos
gue establecen un delicado balance entre los diferentes intereses y que pretenden
evitar abusos del sistema y proteger intereses publicos como el de la Caja
Costarricense de Seguro Social™.

El primer supuesto” se refiere a aquellos casos en que las autoridades
gubernamentales requieran la presentacion de datos no divulgados dentro de su
proceso de registro de nuevos productos. Estos datos deben protegerse si, como
condicién para aprobar dicha comercializacion se solicitan, pues de lo contrario no se
deben proteger. La informacién se protegerd por cinco afios en el caso de productos
farmacéuticos y diez afios para productos quimicos agricolas. La informacion se protege
desde la fecha de aprobacién en cada pais, precisamente por la caracteristica de
territorialidad de los derechos de propiedad intelectual.

"4 Cfr. articulo 8, Ley de Informacion No Divulgada, Ley No. 7975 del 4 de enero del 2000, publicadaen la
GacetaNo. 12 del 18 de enero del 2000.

> A través, por ejemplo, de una definicién negativa de producto nuevo, de manera que una mezcla no sea
objeto de proteccién; no estableciendo proteccion a segundos usos, ni permitiendo extender la proteccién
para nuevainformacion clinica generada, como pretendia Estados Unidos en un principio.

"6 Articulo 15.10.1(a) cfr. articulo 8, Ley No. 7975, Op. Cit.



El segundo supuesto del parrafo primero, desarrolla un sistema facultativo para los
paises, pero que puede tener efectos muy positivos desde el punto de vista de
trasferencia de Ultima generacién de innovacion. Este sistema pretende forzar, de
alguna manera, el registro de productos nuevos en cada pais, ya que establece un
plazo pasado el cual, el interesado pierde su derecho de proteccién a la informaciéon no
divulgada. Este supuesto aplica, al igual que el anterior, Gnicamente si las autoridades
de registro solicitan como condicibn para aprobar la comercializaciébn de nuevos
productos, que los interesados entreguen evidencia relativa a la seguridad y eficacia de
un producto previamente aprobado en otro territorio. Este supuesto conlleva que las
autoridades nacionales desarrollen sistemas de reconocimiento de registros de
autoridades extranjeras. Si las autoridades nacionales confian en el examen que
realizan esas otras autoridades y para sus efectos es suficiente que un producto esté
registrado ahi para considerarlo seguro y eficaz, entonces podra solicitar esa evidencia.
Si asi lo hiciere, procederd a otorgar la misma proteccion que se menciond
anteriormente a condicién que la persona interesada solicite la aprobacién dentro de los
cinco afios siguientes de haber obtenido la aprobacion en el otro territorio. El efecto de
esta disposicién es que los productos no vendrian al pais cuando asi lo considere su
casa matriz como viable, sino que de alguna manera se le obligue a traerlo dentro de
cinco afnos, por que, de no hacerlo, perderia su derecho.

Nuestra legislacion no contempla un sistema de este tipo actualmente, razén por la cual
tendria que desarrollarse.

El TLC define producto nuevo’’ como “aquel que no contiene una entidad quimica que
haya sido aprobada previamente en el territorio de la Parte”. Esto significa que un
producto que sea una mezcla que contiene, por un lado, una entidad quimica
previamente registrada y, por otro, una que no lo haya sido, ese producto no seré objeto
de proteccién. Esta definicién cobra especial relevancia porque en la actualidad muchos
agroquimicos y farmacos contienen productos viejos dentro de sus formulas, lo cual les
elimina la novedad.

Se desarrollaron excepciones’® a la proteccion cuando se trate de proteger al pablico y
se aclar6 que no sera objeto de proteccion aquello que sea accesible en el dominio
publico, sin que ello signifigue que la divulgacion que hacen las autoridades para
efectos de transparencia y seguridad publica sea reputado como divulgado por el
interesado.

Por dltimo, el parrafo segundo reitera en su literal (a) que una persona no podra
comercializar un producto cubierto por una patente sin el consentimiento o la
aprobacion del titular de la misma’®, y establece que el titular de la patente debera ser
informado en el caso de que una persona solicite autorizaciéon para entrar al mercado
durante la vigencia de una patente. Para cumplir con lo anterior, las autoridades

7 Articulo 15.10.1(c).

8 Ambas excepciones son consistentes con nuestra ley nacional. Cfr. Articulo 8, Ley No. 7975, Op. Cit.

79 De acuerdo con e articulo 16.1 de la Ley No. 6867 Ley de Patentes de Invencion, Dibujos y Modelos
Industrialesy Model os de Utilidad, la patente confiere a titular aexplotar, en formaexclusiva, lainvencion
y si se trata de un producto, a impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricacion,
uso, oferta para la venta, venta o importacion del producto objeto de la patente. Lo anterior aplica con las
limitaciones previstas en la ley, como por ejemplo las importaciones paralelas que permite el mismo
Articulo 16, parrafo 2, inciso d) de dichaley.



competentes deberan comprobar que el producto esté patentado. La legislacion interna
podria establecer que esto se realice a través de una declaracion jurada por parte del
interesado en el sentido de que su solicitud no se encuentra cubierta por una patente,
de manera que la responsabilidad recaiga sobre el interesado y no sobre la
administracion, y la informacion podra cumplirse con mantener dentro del sistema de
registro una lista de las solicitudes en tramite.

La proteccion que se desarrolla en este articulo resulta menor que los estandares
internacionalmente aceptados pues la misma se basa en un concepto negativo de
producto nuevo, lo cual restringe su ambito de aplicacion. Adicionalmente, no se
aceptaron en la negociacion elementos como la proteccién de nueva informacion clinica

generada para continuar demostrando la seguridad y eficacia ¢ un producto. Por
ejemplo, Brasil otorga una protecciéon de 10 afios para nuevas entidades quimicas en
ambos campos, el farmacéutico y el agroquimico, y de 5 afios para aquellos productos
gue no utilicen nuevas entidades quimicas, ademas de un afio para la nueva
informacion clinica generada.

l. Observancia

1. Obligaciones generales

El dltimo articulo del capitulo 15 se refiere a la observancia de los derechos de
propiedad intelectual, la cual debe ser desarrollada de conformidad con los principios
del debido proceso y los fundamentos del sistema legal costarricense®. La disposicion
aclara que no existe obligacién alguna de instaurar un sistema judicial distinto del ya
existente ®" o distribuir los recursos de determinada manera®.

De conformidad con el articulo 15.11.3, las resoluciones o decisiones judiciales finales o
decisiones administrativas de aplicacién general se formularan, tal y como sucede en
nuestro sistema legal, por escrito y contendran relacion de hechos y fundamentos
legales®.

Asimismo, se establece el compromiso de publicitar informacién sobre los esfuerzos de
cada Parte por garantizar la observancia efectiva a los derechos de propiedad
intelectual en el sistema civil, administrativo y penal, incluyendo informacién
estadistica.*

A su vez, en relacion con los procedimientos civiles, administrativos y penales sobre
derechos de autor y derechos conexos, se establece una presuncion refutable de que la

persona natural o juridica que figure como autor, productor, ejecutante o productor de
fonograma se presumira como titular designado de la obra, ejecucion o fonograma y de

que su derecho subsiste en dicha materia®.

8 Articulo 15.11.1(a) y (b).

81 Articulo 15.11.2(a).

82 Articulo 15.11.2(b).

83 Ctr. Articulo 155, Cédigo Procesal Civil.
84 Articulo 15.11.4.

8 Articulo 15.11.5.



2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos

Por una parte, las Partes se comprometen a poner a disposicion de los titulares de
derechos procedimientos judiciales civiles para la observancia de los derechos de
propiedad intelectual.® En la legislacién costarricense, el articulo 38 de la Ley de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual remite al
proceso abreviado establecido en el Cdodigo Civil para la tramitacion de todas las

pretensiones relacionadas con derechos de propiedad intelectual.

Para estos procedimientos civiles, se prevé la posibilidad de que el juez pueda ordenar
al infractor el pago de una indemnizacién adecuada para compensar los dafios y
perjuicios sufrido por el titular como resultado de la infracciérf’, en concordancia con la
legislacion nacional®®.

Una norma importante de resaltar se refiere al articulo 15.11.8, el cual introduce una
nueva figura aplicable a los procedimientos judiciales civiles, que actualmente no se
encuentra contemplada en nuestro ordenamiento juridico, por lo que el legislador
deberd incorporarla y regularla en la ley nacional. Especificamente, este articulo
establece el compromiso de las Partes de establecer o mantener, al menos en los casos
relativos a infracciones de derechos de autor y falsificacion de marcas, indemnizaciones
predeterminadas, como alternativa a los dafios sufridos. Estas indemnizaciones
predeterminadas deberan ser establecidas en la legislacion interna de cada Parte, y ser
determinadas por las autoridades judiciales en cantidad suficiente para compensar al
titular del derecho por el dafio causado con la infraccion y disuadir infracciones futuras.

Como se menciond, esta es una figura que no existe en el ordenamiento juridico
costarricense. Sin embargo, puede resultar una herramienta muy util para el juez al
emitir sus fallos, ya que en las violaciones a derechos de propiedad intelectual muchas
veces resulta sumamente dificil, si no imposible, determinar la magnitud del dafio
causado, dada la naturaleza misma de estos derechos. En este sentido, el contar con
parametros minimos y maximos, establecidos por ley, para determinar el monto de los
dafios que debe otorgarse por infracciones a derechos de autor o marcas, facilitara en
gran medida la labor del juez, ya que su funcion se reduciria a comprobar que en efecto
la infraccion se haya dado, sin tener que entrar a cuantificar la misma.

Por otra parte, el articulo prevé la posibilidad del juez de ordenar la condenatoria en
costas personales y procesales®, lo cual se encuentra igualmente contemplado en la

normativa nacional vigente®.

El Capitulo establece una serie de facultades y garantias para las autoridades judiciales
en la tramitacién de los procedimientos civiles por infraccion a los derechos de autor y
derechos conexos Yy falsificacion de marcas. Entre ellas, cabe destacar la facultad de

8 Articulo 15.11.6.

87 Articulo 15.11.7(a).

8 Articulo 40, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No.
8039 del 12 de octubre de 2000.

8 Articulo 15.11.9, cfr. articulo 41 Ley 8039, Op. Cit.

% Articulo 221, Caédigo Procesal Civil.



ordenar el decomiso de los productos presuntamente infractores, los materiales conexos
y la evidencia documental relevante a la infraccion®, asi como la destruccion de las
mercancias que se ha determinado como pirateada o falsificada *2.

Asimismo, en el articulo 15.11.11(c) se garantiza la facultad del juez de donar con fines
de caridad la mercaderia falsificada o pirateada, para uso fuera de los canales
comerciales, siempre que se remueva la marca que contiene las caracteristicas
infractoras, de manera que la mercancia ya no sea identificada con la marca removida™.

Adicionalmente, se establece la posibilidad de que el juez pueda ordenar al infractor que
provea informacién sobre cualquier persona o entidades involucradas en la infraccion y

sobre los medios de produccién o canales de distribucion de los productos, con €l fin de
brindar esa informacion al titular del derecho **.

Cabe destacar que todas estas facultades que se otorga al juez estan contenidas en la
Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, por lo
gue no se requerira realizar modificaciones ni reformas legales para implementar estas
disposiciones.

Otro aspecto importante de sefialar se refiere a la garantia de que las autoridades
judiciales puedan imponer sanciones contra el desacato en los procedimientos civiles™,
facultad que se encuentra recogida también en la normativa costarricense™.

Respecto a la imposicion de pago de dafios en los procedimientos civiles, el articulo
15.11.14 impide a las Partes imponer el pago de dafios contra bibliotecas, archivos,
instituciones educativas u organismos publicos de radiodifusion sin fines de lucro,
cuando estos demuestren que desconocian que sus actos constituian una actividad
prohibida.

3. Medidas cautelares

En relacién con la aplicacion de medidas cautelares, el articulo 15.11.17 dispone que
las solicitudes de medidas cautelares sin audiencia a la otra parte deben ejecutarse en
forma expedita de acuerdo con las reglas del procedimiento judicial de cada Parte. En el
caso de Costa Rica, estas disposiciones se encuentran desarrolladas en el articulo 7 de
la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, el

cual establece que cuando se ejecuten medidas cautelares sin audiencia a la otra parte,
la autoridad administrativa o judicial correspondiente tendra 3 dias habiles después de

la ejecucion para notificar a la parte afectada, la cual tiene la posibilidad de recurrir la
medida.

Por otra parte, el Tratado garantiza la facultad del juez de exigir al demandante de una
medida cautelar que presente pruebas suficientes y que aporte una garantia razonable

1 Articulo 15.11.10.

92 Articulo 15.11.11(a).

93 Cfr. articulo 17 Ley 8039, Op. Cit.

9 Cfr. Articulo 39, Ley No. 8039; Op. Cit.
% Articulo 15.11.12.

% Articulo 305, Codigo Penal.



que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos®’; facultades
contempladas en el articulo 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual.

Por su parte, para la aplicacion de medidas cautelares en casos de patentes, se
establece una presuncion refutable de que la patente es valida®.

4. Requisitos especiales relacionados con las medidas en frontera

El capitulo contempla ademas una serie de disposiciones especificas para la aplicacion
de medidas en frontera. Por una parte, en el articulo 15.11.20 se establece la
posibilidad de que, al aplicar medidas en frontera, las autoridades competentes puedan
solicitar al titular del derecho que presente pruebas suficientes que demuestren que
existe una presuncion de infraccion a sus derechos y que permita a las autoridades
aduaneras reconocer con facilidad los bienes infractores, disposiciones igualmente
reguladas en la ley nacional.*

Por otra parte se garantiza, en concordancia con el articulo 11 de la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la facultad de
las autoridades competentes de exigir al solicitante que aporte una garantia razonable
gue sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e

impedir abusos*®.

A su vez, se otorga a las autoridades aduaneras la facultad de comunicar al titular del
derecho el nombre y direcciéon del consignador, el importador y el consignatario, asi

como la cantidad de la mercancia de que se trate'®.

Adicionalmente, las Partes se comprometen a garantizar que sus autoridades
aduaneras puedan iniciar medidas en frontera de oficio. Si bien el Acuerdo sobre los
ADPIC deja a discrecion de los Miembros el permitir o no el inicio de medidas en
frontera de oficio, el legislador costarricense optd por permitir la actuacion de oficio por
parte de las autoridades aduaneras, cuando éstas tengan motivos suficientes para
considerar que se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual.**

Finalmente, el articulo 15.11.24 establece que las mercancias que se ha determinado
gue son pirateadas o falsificadas, deberan ser destruidas de acuerdo a un mandato

judicial, salvo en casos excepcionales, incluyendo la posibilidad de donar con fines de
caridad, fuera de los canales del comercio, dichas mercaderias.1?®

5. Procedimientos y recursos penales

7 Articulo 15.11.18.

% Articulo 15.11.19

9 Articulo 11, Ley No. 8039, Op. Cit.

190 Articulo 15.11.21

101 cfr. Articulo 15, Ley No. 8039, Op. Cit.
102 Cfr. Articulo 16, Ley No. 8039, Op. Cit.
103 cfr. Articulo 17, Ley No. 8039, Op. Cit.



Con respecto a los procedimientos y recursos penales contra las infracciones a los
derechos de propiedad intelectual, el articulo 15.11.26 asegura el establecimiento de
procedimientos y sanciones penales, que incluyan penas privativas de libertad y/o
sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias de futuras infracciones. Estas
disposiciones ya estdn contempladas en la ley nacional. Especificamente, el capitulo V
de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual
establece tipificaciones penales contra todos los derechos de propiedad intelectual
recono&dos por ley, estableciendo sanciones de 1 a 3 afios de prisién en todos los
casos.

Por otra parte, se garantiza la facultad de las autoridades judiciales de ordenar la

incautacion de las mercancias presuntamente falsificadas o pirateadas, los materiales

utilizados para la comision del delito, los activos relacionados y la evidencia documental

relevante al delito*°®.

A su vez, se garantiza la facultad de las autoridades judiciales de ordenar el decomiso
de todo activo relacionado con la infraccion y el decomiso y destruccién de toda
mercancia falsificada o pirateada y de los materiales o implementos utilizados en la

creacion de dicha mercancia'®. Todas estas facultades ya estan garantizadas por la
Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en su
articulo 71.

Por ultimo, en el articulo 15.11.26(b)(iv) se asegura que las autoridades judiciales, al
menos para los casos de falsificacion de marcas o pirateria lesiva de derecho de autor,
puedan llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia de oficio, al
menos con el propdsito de preservar pruebas y prevenir la continuacion de la actividad.
Nétese que esta obligaciéon no implica que la accién para los delitos contra los derechos
de propiedad intelectual deba necesariamente ser publica, sino Unicamente que el juez
pueda llevar a cabo una serie de acciones que faciliten el desarrollo de los procesos
penales en esta materia, independientemente del tipo de accién que establezca la ley.
En efecto, la ley costarricense establece que para el caso de los delitos contra los
derechos de propiedad intelectual la accion serd publica a instancia privada™’. No
obstante, el articulo 17 del Cddigo Procesal Civil, referido a los delitos de accién puablica
perseguible a instancia privada, faculta al Ministerio Pablico a realizar los actos urgentes
gue impidan continuar el hecho o los imprescindibles para conservar los elementos de
prueba. De esta manera, las disposiciones vigentes en nuestro ordenamiento juridico
cumplen con las obligaciones contenidas en el articulo 15.11.26(b)(iv), sin que se haga
necesario modificar el tipo de accion penal aplicable a los delitos contra los derechos de
propiedad intelectual.

6. Limitaciones en la responsabilidad de los proveedores de
servicios

El parrafo 27 del Articulo 15.11 desarrolla un procedimiento de observancia que tiene
como fin proteger los derechos de autor y conexos cuando sus derechos se vean

104 Articulos 44-69, Ley No. 8039, , Op. Cit.
195 Articulo 15.11.26(b)(ii)

106 Articulo 15.11.26(b)(iii)

197 Articulo 43, Ley No. 8039, Op. Cit.



perjudicados a través de servidores de Internet. El pais no cuenta con este tipo de
disposiciones, las cuales podrian ser desarrolladas en lineamientos generales del
Ministerio de Ciencia y Tecnologia y que buscan proteger tanto a los proveedores de
servicios como a los derechos de autor y conexos. Posteriormente, los proveedores de
servicios de Internet deberian incorporar dentro de sus contratos, el sistema que se
basa en una notificacion del titular al proveedor, consulta al presunto infractor,
verificacion factica y eventual remocion del material del infractor, siguiendo, por su
puesto, el debido proceso. Este mecanismo busca limitar la responsabilidad del
proveedor de servicios de Internet, con el fin de que no se le pueda tener como
solidariamente responsable por una violacion a un derecho de autor o conexo que se
haya realizado a través de sus servidores.

V. Conclusiones

El Capitulo 15 del TLC cuenta con una base legal sélida en Costa Rica y no conlleva,
como regla general, cambios sustantivos en la legislacién nacional. En algunos casos,
sin embargo es necesario o conveniente desarrollar sus disposiciones en mas detalle a
efectos, por un lado, de cumplir los compromisos internacionales y, por otro, de ejercitar
todas las flexibilidades disponibles en el acuerdo y resguardar nuestros intereses. Entre
estos casos destacan:

Modificar la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, a fin de aclarar el ambito
de los signos que pueden constituir una marca, incluyendo expresamente la
posibilidad de reconocer y proteger marcas sonoras, en atencién a los nuevos
avances en la industria marcaria. Igualmente, se deben aclarar las regulaciones
sobre las licencias de uso de las marcas, en el sentido de que el registro de la
licencia de uso de una marca no constituye un requisito condicionante para su
validez, ya que la licencia se reconoce como valida desde el momento en que es
suscrita entre el licenciante y el licenciatario. La inscripcion de la licencia tiene
relevancia para efectos de publicidad registral. Esto a efectos de facilitar su
utilizacién y no restringir la validez de estos instrumentos.

Regular adecuadamente el empleo de las denominaciones de origen, con el fin
de evitar la utilizacion inadecuada de estos signos en el comercio, previniendo a

su vez el riesgo de confusién al consumidor'®.

Establecer procedimientos apropiados para la resolucibn de controversias
relacionadas con la pirateria cibernética de las marcas, que sean consistentes
con los principios de las Politicas Uniformes de Resolucion de Controversias en
materia de Nombres de Dominio. Para cumplir este compromiso tendremos un

afio a partir de la entrada en vigencia del Tratado'®.

Reformar la Ley de Patentes de Invencién, Dibujos y Modelos Industriales y
Modelos de Utilidad para incorporar modificaciones que busquen evitar practicas
abusivas por parte de las autoridades administrativas en el otorgamiento de las
patentes y otros permisos para la comercializacion de productos, que puedan

198 E| pafs tiene dos afios a partir de la entrada en vigor del tratado para desarrollar estas aclaraciones. Cfr.
articulo 15.12.2(a)(iii).
199 Cfr. articulo 15.12.2(a)(i).



derivar en perjuicio de los titulares, menoscabando los derechos de explotacion
comercial de sus invenciones. Especial cuidado debe tenerse para establecer
limitaciones para prevenir abusos por parte de los titulares en el ejercicio de sus
derechos y limites a la extension que pueda otorgarse, para evitar la concesion
de derechos que pueda resultar excesiva como, por ejemplo, minimos y
maximos. El pais cuenta con un afio a partir de la entrada en vigor del tratado
para implementar estas disposiciones™*.

Reformar el articulo 40 de la Ley de Procedimientos de Observancia, referido a
los criterios para fijar dafios y perjuicios, para que las autoridades judiciales
cuenten con parametros de montos minimos y maximos para la fijacion de los

dafios y perjuicios en infracciones a derechos de autor y derechos conexos y la
falsificacion de marcas*".

Tipificar penalmente la fabricacion, importacion, venta y alquiler de aparatos o
mecanismos descodificadores, con el fin de sancionar también la recepcion y
subsiguiente distribucién dolosa de sefales portadoras de programas que se
hayan originado como una sefial de satélite codificada, a sabiendas que han sido
decodificadas sin la autorizacién del distribuidor legitimo de la sefial'*?; la
fabricacion, importacion, distribucion o trafico de dispositivos para evadir
medidas tecnolédgicas efectivas; y la distribucion o importacion para su
distribucion de informacion sobre gestion de derechos, a sabiendas que la
misma ha sido suprimida o alterada sin autorizacién™®. A su vez, deben
considerarse limitaciones a la proteccién de las medidas tecnolégicas efectivas,
encaminadas a evitar abusos en la proteccién de estos derechos que puedan
limitar el desarrollo tecnoldgico, cientifico y educativo.

Desarrollar las medidas™* necesarias para limitar la responsabilidad de
proveedores de servicios de Internet cuando en sus servidores se alojen paginas
gue violen derechos de autor o derechos conexos.
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