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TEMA: PATENTABI LI DAD DE UNA | NVENCI ON

RESUMEN: El presente infornme aborda el tema de |a patentabilidad
de un invenci 6n, desde el anbito doctrinal y normativo, incluyendo
el concepto de invencién, sus tipos, asi conp el origen de la
pat ent es, concepto, protecci6n que brinda, patentabilidad en Costa
Rica y su tramte. Asimsnb se le da tratamento al tema del
genonma humano, biotenologia y patentes incluyendo: concepto
gener al es, pat ent abi | i dad de genoma en Costa Rica y en la Union
Europea y patentabilidad de | as biotecnol ogi as.
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DOCTRI NA

COSTA RI CA

CONCEPTO DE | NVENC

"Las invenciones son creaciones del espiritu y cono tales,
reflejan una parte de | a personalidad del inventor

(...)

Cual qui er idea nueva que se aporte y que en la practica solucione
un probl enma determnado, en definitiva es el aporte a la solucidn
de un problenma social, entonces, ésto es una invencion.”

“Es la accién de inventar un producto, una mAquina, una
herram enta o procedi miento de fabricacién o el nero suceso de una
cosa nueva, desconocido nivel nundial. Puede ser total nente nueva
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o crear algo nuevo aunque con elenentos ya conoci dos puedan dar
sol uci 6n o respuesta a un problema técnico o existen”"

TI POS DE | NVENCI ONES

“Exi sten dos grandes categorias de invenciones: |as invenciones de
producto y las invenciones de procedimento. Las prineras se
refieren a aquellas que tienen una forma corporea o una form
percepti bl e, en particul ar a aparat os, maqui nas, equi pos,
mecani snos, dispositivos u otros objetos simlares, asimsnb cono
sus partes o piezas. Tanbién son invenciones de este tipo |as
sustanci as, conposiciones, materiales y mterias, inertes o
bi ol 6gi canente activas, gue puedan obtenerse nediante la
t ecnol ogia quim ca, netal argica o biol 6gi ca.

Haci endo referencia a la invencién de procedinmento, se dice que
es una sol uci 6n que consiste en una secuencia de etapas o de pasos
gue conducen a |la obtenci 6n de un resultado querido; el cual puede
ser un producto determnado (de los antes nencionados) o0 un
resultado que no se materializa en ningan producto, cono por

ejenplo, los procedimentos de ' control, analisis, nedicion,
sondeo geol 6gi co, extraccién petrolifera, etc. Un invento de
procedimento se puede Ilimtar a una de las etapas o0 pasos

i nt ermedi os de una secuenci a nayor

ORI GEN DE LAS PATENTES

“Los sistemas de patentes se originan en Europa a partir del siglo
XV, dado que es en esa época cuando al producirse el
descubrimento de la inprenta, |os avances en |a navegaci 6n, en |la
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mneria, en la industria del vidrio y las artes mecanicas, |os
estados sienten |la necesidad de proveerse de un instrunmento que
sirviera para garantizar a los inventores |la obtencion de 1|os
benefici os de sus hall azgos, naciendo asi |a patente. “'

CONCEPTO PATENTE

“Una patente es un derecho exclusivo concedi do a una invenci 6n, es
decir, un producto o procedimento que aporta, en general, una
nueva manera de hacer algo o una nueva solucidén técnica a un
pr obl ema. Para que sea patentable, la invenci6n debe satisfacer
det er mi nados requisitos.”’

“Se debe entender el concepto de Patente conb un Derecho concedi do
por el Estado o por una autoridad regional en la que el Estado
del egue esa funci6n.”"

PROTECCI ON BRI NDADA POR LA PATENTE

“Una patente proporciona proteccion para la invencién al titular
de la patente. La proteccidén se concede durante un periodo
limtado que suel e ser de 20 afios.

(...)

La proteccion de una patente significa que la invencid6n no puede
ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida conercial nente
sin el consentimento del titular de la patente. El cunplimento
de los derechos de patente normal mente se hace respetar en |os
tribunales que, en la mayoria de |os sistenmas, tienen |a potestad
de sancionar las infracciones a |la patente. Del msnb nodo, un
tri bunal puede asimsno declarar no valida una patente si un
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tercero obtiene satisfaccion en un litigio relacionado con la
pat ent e.

(...)

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede
-0 no puede- utilizar la invenci én patentada durante el periodo en
el que esta protegida la invencién. El titular de |la patente puede
dar su permiso, o licencia, a terceros para utilizar la invencion
de acuerdo a térm nos establecidos de conmin acuerdo. El titular
puede asim sno vender el derecho a la invencidén a un tercero, que
se convertira en el nuevo titular de la patente. Cuando |la patente
expira, expira asimsno la proteccién y la invencidén pasa a
pertenecer al domnio publico, es decir, el titular deja de
detentar derechos exclusivos sobre la invenci6n, que pasa a estar
di sponible para la explotacion conercial por parte por parte de
terceros. "

PATENTABI LI DAD DE UNA | NVENCI ON

EN CGENERAL

“Una invenci6on debe, por lo general, satisfacer |las siguientes
condi ciones para ser protegida por una patente: debe tener uso
practico; debe presentar asinmsnb un elenento de novedad; es
decir, alguna caracteristica nueva que no se conozca en el cuerpo
de conocimento existente en su anbito técnico. Este cuerpo de
conocimento existente se Ilama "estado de la técnica". La
i nvenci 6n debe presentar un paso inventivo que no podria ser
deduci do por wuna persona con un conocimento nedio del anbito

t écni co. Fi nal ment e, su materia debe  ser aceptada cono
"patentabl e" de conform dad a derecho. En nunerosos paises, |as
teorias cientificas, |os nmétodos natematicos, |as obtenciones
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vegetal es o aninmales, |os descubrimentos de sustancias natural es,
| os nmétodos conerciales o métodos para el tratamiento médico (en
oposicion a productos nedi cos) por lo general, no son
pat ent abl es. """

EN COSTA RI CA

"Aunque la ley 6867 dice que |as invenciones son objeto de
proteccion legal. Ello no indica que todas |as invenciones son
patentables (...)

De aqui ya deriva |a necesidad de que para que sean calificadas
cono tales, deben cubrir |os requisitos necesarios

(...)

Para ser patentable un invento dentro de las clasificaciones
exi stentes: invencion, nmodelo y dibujo industrial y nodelo de
utilidad, se exige, cono requisito inicial, que contenga el

concepto de "novedad", o sea, que el producto debe ser prinop en
su aparicion, que no exista otro anterior(l). Sin enbargo, no
s6lo basta que ese producto sea nuevo,debe ser wuna obra que
nmuestre el esfuerzo pensante del espiritu humano, no del sinple
azar, sino un plasmarse de la voluntad humana,un razonam ento
i nnovador, por lo cual,otro requisito es que ese producto tenga
un nivel i nventivo.

El hecho de que otro requisito para que sea objeto de patentaba
lidad es el de que sea susceptible a aplicacién industrial,se
debe a que es necesario que pueda ser fabricado y reproducido por
una industria y nultiplicado, ipara que pueda ser puestoa
di sposi ci 6n de | a soci edad. “'*

“No obstante que el invento se caracteriza por ser totalnente
desconoci do, se dice que toda invencién o creacio6n intelectual
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ti ene dos aspectos fundanental es:
a) i nfluenci a externa.
b) caracter utilitario.

La influencia externa inplica que por nas original es que parezcan,
|as obras del ingenio son anplianente principales de su obra.
Vencido el plazo otorgado al inventor, el invento pasa a formar
parte del fondo comin del ser humano y podria servir cono el enento
de juicio para futuras invenciones. Es decir, pasa a ser de
dom ni o publico.El caréacter utilitario se refiere al interés de |la
col ectividad en difundir los inventos necesarios y Gtiles.””

TRAM TES DE PRESENTACI ON DE PATENTES DE | NVENCI ON EN COSTA RI CA

El escrito de Presentaci 6n debe contener:

1. Nonmbre y calidades del inventor: invencién-nodelo de utilidad
(art 5 Ley, 5,4 Regl.)

2. Nonbre y calidades del creador del nodelo o disefio industria
(art.27 Ley, 36.c) Regl.)

3. Casificacion Internacional de Patente y de Mddelo de Wilidad (
art. 6,9 Ley)

4. Casificacion Internacional de Dibujos y Mdelos Industriales
(art. 28.1 Ley, 36.e) regl)

5. Sector Tecnol 6gico al que se refiere o al cual se aplica la
invencion. (art.7 a) Regl)

6. Titulo de |a patente de invencion o del nodelo (art. 5.1 Regl)

7. Docunento de poder ( art. 34 Ley. 6 Regl)
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8. Gestor de negocios.(art.6.1 Regl)

9. Docunentos de cesion de derechos de patente y o nodelo de
utilidad. (art. 3,6.3 Ley. 5.5 Regl)

10. Docunento de cesién nodelo o disefio industrial (art.5.5 vy 3
Regl)

11. Certificacién del Mnisterio de Salud (art. 6.8 Ley. 5, 7
Regl .)

12. Certificacién del Mnisterio de Agricultura y Ganaderia (art.
6, 8 Ley)

13. Rei vi ndi caci ones de la Invenci6én o Mdelo de Uilidad ( art.
6.5 ley. 8-9 Regl)

14.Solicitud o Certificacion de Inscripcidon del pais de origen
(art 14, 1-2-3.b), Ley. 21.2) Regl.)

15. Docunent os de Caducidad ( art 17. 2) Ley)

Lugar para oir notificaciones

Oros requisitos:

-Cestoria de negocios: pagaré de conformdad con el articulo 286
del CPC.

-Docunento de poder debidanmente protocolizado. Si proviene del
extranjero debe |egalizarse, art. 178 del Codigo Notarial y 1256

Codigo Givil. ™
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NORMATI VA

LEY DE PATENTES | NVENCI ON, DI BUJOS Y MODELOS | NDUSTRI ALES Y
MODELOS UTI LI DAD®!

CONCEPTO
Articul o 1°.- I|nvenci ones.
1.- Invenci6n es toda creaci 6n del intelecto hunano, capaz de ser

aplicada en la industria, gue cunpla Jlas condiciones de
patentabilidad previstas en esta ley. Podra ser un producto, una
maqui na, una herramenta o un procedimento de fabricacién vy
estara protegida por |a patente de invencién.

2.- Para |l os efectos de esta |l ey no se consideraran invenci ones:

a) Los descubrimentos, las teorias cientificas, |os métodos
mat emat i cos y | os pr ogr amas de or denador consi der ados
ai sl adament e.

b) Las creaciones puranente estéticas, las obras literarias y
artisticas.
c) Los planes, principios o nmétodos econdém cos de publicidad o de

negocios y los referidos a actividades puramente nentales,
intel ectuales o a materia de juego.

d) La yuxtaposicion de invenciones conocidas o nezclas de
product os conoci dos, su variacién de forma o uso, dinensiones o
mat eri al es, salvo que se trate de una conbinaci én o fusién tal que
no puedan funci onar separadanmente o que |as cualidades o funciones
caracteristicas de &ellas sean nodificadas para obtener un
resul tado i ndustrial no obvio para un técnico en |la materi a.

Direcci6n Web http://cijul enlinea.ucr.ac.cr/ Tel éfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@bogados. or.cr



http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/
mailto:cijulenlinea@abogados.or.cr

Centro de Informacion Juridica en Linea
Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

3.- Las obtenciones vegetal es tendran protecci 6n nmedi ante una | ey
especi al .
4.- Se excluyen de | a patentabilidad:

a) Las invenciones cuya explotacién conercial deba inpedirse
objetiva y necesarianente para proteger el orden publico, Ila
noralidad, la salud o la vida de las personas o |los aninmales o
para preservar | os vegetales o evitar dafos graves al anbiente.

b) Los nétodos de di agnéstico, terapéuticos y quirurgicos para el
tratam ento de personas o ani nmal es.
c) Las plantas y | os ani nal es.

d) Los procedi mi entos esencial nente biol 6gicos para |a producci6n
de plantas o ani nal es.

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)”

| NVENCI ONES PATENTABLES

Articul o 2°.- Invenci ones patentabl es.

1. Una invencion es patentable si es nueva, si tienen nivel
inventivo y si es susceptible de aplicacio6n industrial.

2. DEROGADO por el articulo 4 de la Ley N° 7979 de 6 de enero de
2000.

3. Una invencidén es nueva cuando no existe previamente en el
estado de la técnica. El estado de la técnica conprendera todo lo
di vul gado o hecho accesible al puablico en cual quier |lugar del
mundo y por cual quier nedio, antes de la fecha de presentaci 6n de
la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la
fecha de prioridad aplicable.
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Tanbi én quedard conprendido en el estado de la técnica el
contenido de otra solicitud de patente en tramite ante el nisnp
Registro de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentaci 6n o,
en su caso, la prioridad, sea anterior a la de la solicitud en
consi deraci 6n; pero s6lo en |la nmedida en que este contenido quede
incluido en la solicitud de fecha anterior cuando sea publicada.
El estado de la técnica no conprendera | o divul gado dentro del afio
anterior a la fecha de presentacién de la solicitud en Costa Rica
0, en su caso, dentro del afio anterior a la prioridad aplicable,
sienpre que tal divulgacion resulte, directa o indirectanente, de
actos realizados por el propio inventor o su causahabiente o del
incunmplimento de contrato o acto ilicito cometido contra al guno
de el l os.

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

4. La divulgacion resultante de wuna publicacién hecha por una
oficina de propiedad industrial en procedimento de concesion de
una patente, no quedara conprendida en |a excepcio6n del parrafo
tercero del presente articulo, salvo que la solicitud objeto de
esa publicaci 6n haya sido presentada por quien no tenia derecho a
obtener |l a patente o |l a publicaci 6n se haya hecho i ndebi danente.

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

5. Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo si para
una persona de nivel nmedio versada en |la materia correspondiente,
la invencion no resulta obvia ni se deriva de manera evidente de

estado de | a técnicapertinente.

6. Se considerard que una invenci 6n es susceptible de aplicacién

i ndustrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en la
i ndustria,entendida esta en su nas anplio sentido, que abarque
entre otros, la artesania, la agricultura, la mneria, |la pesca y
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| os servici os.

7. Ser an i nvenci ones pat ent abl es t odos | os pr oduct os
oprocedimentos que cunplan |los requisitos de patentabilidad
di spuestos en la presente ley, sin discrimnacion por lugar de |la
i nvenci 6n, canpo de tecnologia o porque |os productos sean
i mportados o produci dos en el pais.

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

Articulo 3°.- Derecho de patente. Transferencia y |icencia.

1. El derecho de patente pertenecera al inventor. Se presune
inventor el prinmer solicitante en el pais de origen del invento.

2. Si varias personas hicieren una invencién conjuntanente, el
derecho de patente |es pertenecerd en conun, salvo pacto en
contrari o.

3. El derecho de patente podra ser transferido por acto entre
vivos o porla via sucesoria.

4. Toda transferencia o licencia de I|la patente deberd ser
regi strada anteel Registro de |a Propiedad Industrial, sin |o cual
no tendra efectoslegales frente a terceros.

SCLI G TUD

Articulo 6°.- Solicitud.
1. La solicitud de patente sera presentada ante el Registro de |la

Propiedad |Industrial, aconpafiada de wuna descripcién, de Ilas
reivindicaciones, de 1los dibujos que fuesen necesarios para
conprender la invencion, y de un resunen de estos docunentos. Se
aconpafiara tanbi én al conprobante de haber pagado |la tasa de
present aci 6n establ ecida en el reglanento de esta |ey.
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2. Cuando el solicitante quiera hacer valer la prioridad conferida

por una solicitud anterior presentada en otro pais, debera hacerlo
dentro de los doce neses siguientes a la presentacién de la
solicitud en el pais de origen

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

3. La solicitud contendra el nonbre y demds datos prescritos en el

reglamento relativos al solicitante, al inventor, y al mandatari o,
si procede, y el titulo de la invencion. Si el solicitante no
fuere el inventor, la solicitud deberd ser aconpafiada de una
declaraci6n en la que se justifique el derecho del solicitante a
| a patente.

4. La descripcio6n debera especificar la invencidén de nanera
suficientenente clara y conpleta, para poder evaluarla y para que
una persona versada en la nmateria técnica correspondi ente pueda
ejecutarla y, en particular, debera indicarse expresanente |a
mejor manera que el solicitante <conozca para ejecutar la
i nvenci 6n, dando uno o mAs ejenplos concretos cuando fuere
posible, e identificando, en su caso, aquel que daria |os
resul tados mas satisfactorios en su explotaci 6n industrial.

5. El texto de la primera reivindicaci 6n determ nara el al cance de
| a proteccidn.

Las demés reivindi caci ones se subordinaran a la prinera y podran

referirse a formas particulares de aplicar la invencion. La
descripcion y los dibujos podran utilizarse para interpretar |as
rei vi ndi caci ones, |las que deberan ser claras y concisas, y estar
ent eranent e sustentadas en | a descri pci én.

6. El resunmen conprendera una sintesis de | o especificado en |a
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descripci 6n, de las reivindicaciones y de |os dibujos que hubiere,
y en su caso, incluira la foérmula que nejor caracterice la
i nvenci 6n. El resunmen permitira conprender el problenma tecnol 6gico
y 1o esencial de la solucion aportada por |a invencio6n, asi conp
el uso principal de la msma. El reglanmento precisard |os demés
requi sitos del resunen.

7. El resunen servira exclusivanente para |la infornmacién técnica y
no sera utilizado para interpretar el alcance de |a proteccidn.

8.- Si después de la inscripcion de una patente, el Mnisterio de

Sal ud, par a medi canent os, articul os y sust anci as de
aplicaci 6nterapéutica, o el Mnisterio de Agricultura y Ganaderia
para agroqui m cos, conprueba que el proceso o el producto no reune
| as condiciones originales con las que fue autorizado, a solicitud
del M nisterio respectivo, se prohi bira la fabricacidn,
i mportaci é6n y conercializacion de ese producto, todo lo anterior
sin responsabilidad para el Estado.

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

9. Todas las solicitudes de patentes presentadas ante el Registro,
ser an cl asi fi cadas medi ant e el uso de | a Cd asi fi caci 6n
| nt er naci onal de Pat entes.

EXAMEN DE FORMVA

Articulo 9°.- Exanen de fornma

1. El Registro de la Propiedad Industrial examnard si la
solicitud cunple con los requisitos del articulo 6°, parrafos 1,
2, 3y 8, y con |las disposiciones correspondi entes al reglanento.
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2. En caso de observarse alguna onmsién o deficiencia se le
notificard al solicitante para que efectle, dentro de |os quince
dias hébiles siguientes, la correccién necesari a. Si el
solicitante no efectuare la correccién en el plazo dicho, el
Regi stro tendré por desistida |la solicitud.

EXAMEN DE FONDO

Articulo 13.- Exanen de fondo.

1. El Registro de la Propiedad Industrial examnara si |la

i nvenci 6n es patentable, de conform dad con los articulos 1° y 2°,
asi conp si la solicitud satisface el requisito de |la unidad de |la
i nvenci 6n, segun el articulo 7°, y si, en su caso, |la nodificacion
o la solicitud fracci onada estan confornes con | o dispuesto en el
articulo 8°. Tanbi én se exam nar& si |a descripcion, |as

reivindi caciones y |os dibujos se ajustan a | os requisitos

sefal ados en el articulo 6°, parrafos 2, 3, 4, y 5y alas

di sposi ci ones correspondi entes al regl anmento.

2. El Registro requerird la opinion de centros oficiales, de
educaci 6n superior, cientificos, tecnol6gicos o profesionales, o
en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre |a
novedad, el nivel inventivo y la aplicacién industrial de la
i nvenci 6n. Los centros referidos que sean dependi entes o que estén
financi ados por el Estado, y los colegios profesionales estaran
obl i gados a prestar el asesoram ento requeri do.

Qui enes suscriban los informes responderan por su emisién, en su
caso, conforne con |lo dispuesto en el articulo 199 de la Ley
General de la Adm nistraci 6n Publi ca.

Los infornes presentados por |os centros, entidades, o expertos
consul t ados, deberan ser remtidos dentro del plazo que fije el
Registro de la Propiedad Industrial, segun la conplejidad del
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asunt o, y contendran una fundanentaci 6n detallada de sus
conclusiones, y su costo, fijado confornme con el reglanento,
correrd a cargo del solicitante.

3. En caso de observarse que no se han cunplido | as condici ones
del parrafo 1°, el Registro de la Propiedad Industrial |o
notificard al solicitante para que presente, dentro del nes

si gui ente, sus observaciones, y en su caso, corrija o conplete la
docunent aci 6n aportada, o que nodifique o divida la solicitud, con
observaci 6n de lo prescrito en el articulo 8°.

4. Si el solicitante no cunpliera con | o prevenido por el

Regi stro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro conprobara,
gue pese a |la respuesta del solicitante, no se satisfacen |as
condi ci ones previstas en el parrafo 1, denegard | a concesi 6n de |la
patente. La denegatoria estara fundanentada y ser& notificada por
el Registro al solicitante.

5. En |l a resol uci 6n de fondo se resol vera sobre | as oposi ci ones

pr esent adas.

6. El exanen previsto en este articul o deber& concluirse en un

pl azo no mayor de seis neses.

REGLAMENTO A LA LEY DE PATENTES | NVENCI ON DI BUJOS Y MODELCS
| NDUSTRI ALES Y MODELOS DE UTI LI DAD X'

Articulo 3° Definicidn de invenci dn.

1. Una invencién de producto podra referirse, entre otros, a
cual quier sustancia o material y a cualquier articulo,
aparato, maquina, equipo, dispositivo u otro objeto o
resul tado tangi ble, asi conb a cual quier parte de | os m snos.
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2. Una invenci on de procedimento podréd referirse, entre otros,
a cualquier secuencia de etapas, O a sus partes y
nodal i dades, conducentes a |la fabricacién o a |a obtenci 6n de
un producto o de un resultado.

Articul o 5° Contenido de la solicitud de patente.

1. La solicitud de patente se dirigird al Registro y contendra
una peticidén de concesion de la patente, el titulo de la
invencion y los datos relativos al solicitante, al mandatario
y al inventor, cuando procediere.

2. El titulo de la invenci 6n deber&:

a. Ser breve y hacer referencia directa a la esencia o
materia de |la invencién.

b. Expresar si la invencién reivindicada se refiere a un
procedi m ento, un producto, o anbas categori as.

c. No contener nonbres propios, denoni naci ones de fantasia,
marcas, ni  otras designaciones que no se refieran
especificamente a | a sustancia de |a invenci6n.

3. Con respecto al solicitante, la solicitud indicara el nonbre,
el domcilio, la direccion y demas calidades. Cuando el
solicitante fuere una persona juridica, se indicara el |ugar
de su constitucion y, en su caso, el lugar de su inscripcion
0 incorporacion y su domcilio. Tratéandose de una persona
juridica inscrita en Costa Rica, se indicara tanbién el
nunero de cédula de persona juridica. Cuando el solicitante
estuviere representado por un mandatario o fuere el inventor,
ello se indicarda en | a solicitud.

4. Con respecto al i nvent or, cuando éste no fuere el
solicitante, se indicard el nonbre y la direccién. Cuando
hubi ere mas de un inventor, se indicaran |os datos de todos
el | os.
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5. Cuando el solicitante no fuere el inventor, la solicitud
contendra una declaracién del solicitante en la cual se
indique la nmanera o el titulo por el cual adquiridé del
inventor el derecho a la patente y debera aportar el
docunent o probatorio correspondi ente.

6. En la solicitud se indicara la casa u oficina en |a ciudad
donde est& ubicado el Registro de la Propiedad |ndustrial,
para recibir notificaciones.

7. La solicitud estard aconpafiada de |a descripci 6n del invento,
| os dibujos que correspondieren y un resunen, |os cuales se
presentaran en cinco ejenplares. Asimsno, se aconpafiara el
conprobante de haber pagado |la tasa de presentacién y Ila
certificacion del Mnisterio de Salud referida en el articulo
6°, parrafo 8° de la |ey, cuando corresponda.

Articul o 12° Derecho de priori dad.

1. De conformdad con el articulo 6° de la ley, la solicitud
deber & contener una decl araci 6n por la cual se reivindique |a
prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas
en otro pais, en cuyo caso el Registro pedira al solicitante
que proporcione, dentro del plazo de tres neses contados
desde la notificacién, una copia de la solicitud anterior,
certificada por la Oicina de Propiedad Industrial del pais
donde se presento.

2. La declaraciéon a que se refiere el péarrafo 1°, debera
i ndi car:

a. La fecha de la solicitud anteri or.

b. EIl namero de la solicitud anterior, sin perjuicio de |lo
di spuesto en el parrafo 3°.

c. EIl sinbolo de la dasificaci6n Internacional de Patentes
gue se haya asignado a l|la solicitud anterior, sin
perjuicio de |l o dispuesto en el parrafo 4°.
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d. EI nonbre del pais en el que se haya presentado |a
solicitud anterior.

e. Si la solicitud anterior fuere una solicitud regional o
i nt er naci onal , la Oicina ante la cual se haya
pr esent ado.

3. Si no se conociere el nunero de la solicitud en el nonento de
efectuarse la presentacion de |la declaracién referida en el
parrafo 1°, deberéa ser comunicado con un plazo de tres neses
a partir de |la presentaci 6n de di cha decl araci 6n.

4. Si no se hubiere asignado a la solicitud anterior un sinbolo
de la Casificacion Internacional de Patentes, aun en el
nonento de efectuarse la presentacion de la declaracion
referida en el parrafo 1°, el solicitante deber& indicarlo en
la m sna.

5. El solicitante podra nodificar el contenido de |a declaracién
referida en el parrafo 1°, en cual quier nonento antes de que
se conceda | a patente.

6. Cuando el Registro de |a Propiedad Industrial conpruebe que
no se han satisfecho los requisitos del presente articulo,
notificard al solicitante para que proceda a efectuar la
correcci 6n necesaria. Si el solicitante no satisfaciere |os
requi sitos dentro del plazo de quince dias héabiles contados
desde la fecha de la notificacién, se considerard conb no
presentada | a declaraci on referida en el parrafo 1°.

7. Las solicitudes de patente presentadas con base en este
articulo seran resueltas definitivanmente cuando se presente
el certificado de origen, el cual, so pena de caducidad de |la
solicitud, seré& aportado dentro de |los seis neses siguientes
a su expedi ci 6n.

Articulo 15° Presentaci 6n de | a solicitud.
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1. El Registro admtird la solicitud de patente sélo cuando
contenga al nenos la informaci 6n y | os docunent os si gui entes:

a. El nonbre y direccion del solicitante o del mandatari o,
cuando | o hubi ere.

b. El conprobante de pago de | a tasa de presentaci on.

c. Un docunmento que contenga |a descripcion del invento y
| as reivindicaciones.

2. Al admitirse la solicitud en el Registro, se consignara |a
fecha de presentacion y el nunero de la solicitud en cada uno
de sus folios y en | os docunentos que | a aconpaien.

3. En el <caso de solicitudes manifiestanente infundadas, el
Regi stro procedera a rechazarlas de plano, medi ant e
resol uci 6n razonada, concedi endo |a devolucién del 50% de |a
tasa de presentaci 6n pagada.

UNI ON  EUROPEA

GENERAL| DADES DE LA REGULACI ON DE PATENTES

“En julio de 2000, la Com sién Europea propuso |la creaci6n de una
patente conunitaria, con objeto de dar a los inventores la
posi bi li dad de obtener una patente Unica |egal nrente valida en toda
la Unién Europea. El caracter unitario de la patente comunitaria
permtiria reducir considerablenente la carga de |las enpresas y el
coste de obtenci 6on de una patente. Con ello se espera reactivar |la
conpetitividad europea y fonentar |a innovaci 6n.

El sistema de |la patente comunitaria tendria |as siguientes
vent aj as:
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sinplificacion de |a proteccion de |as invenciones en todo el
territorio conunitario nmerced a un procedi mento Unico, y
expedi ci 6n de | as patentes por una divisién de la Oficina

Eur opea de Patentes de Minich

i mportante reducci 6n de | 0os costes necesari os para patentar,
especi al mente | os rel aci onados con la traduccién y |la
present aci On;

una mayor seguridad juridica, gracias al establecimento de un
sistema Unico y centralizado de resolucién de litigios ante un
Tri bunal de la Patente Comunitari a.

El sistenma propuesto permitiria suprimr |os obstacul os derivados
del sistema de patente europea, existente desde 1973. En efecto,
| a patente europea s6lo es unitaria hasta que es expedi da, pasando
entonces a desdoblarse en tantas patentes nacional es conp paises
designados en la solicitud. Una vez expedida, la patente
conunitaria esta sujeta a las leyes nacionales, y ninguna
instancia comin permite arnonizar la jurisprudencia a nivel
eur opeo. “*

GENOVA HUMANO , BI OTECNOLOG A Y PATENTES

CONCEPTO DE GENOVA

“El genoma humano es el nunero total de cronpsomas del cuerpo. Los
cronobsomas conti enen aproxi madanente entre 80.000 y 100. 000 genes

(...)

Un genonma es el nunero total de cronmpbsonas, o0 sea, todo el ADN
(aci do desoxirribonucl eico) de un organi sno, incluidos sus genes,
los cuales Ilevan la informaci 6n para |a el aboraci 6n de todas |as
proteinas, las que determnan el aspecto, el funcionamento, el
nmet abolisnb, |la resistencia a infecciones y a otras enfernedades,
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y tanbi én al gunos de sus procederes.

En otras palabras, es el co6digo que hace que seanbs conmp SoOnDS
ani cos e irrepetibles. “™

PATENTABI LI DAD DEL GENOVA HUMANO EN COSTA RI CA

“La gran mayoria de |los conceptos de patentes requieren de
requi sitos conmo |os son: novedad, no ser obvia y tener utilidad;
anal i zando estas exigencias se determina que en el anbito de la
materia genética no se cunplen ninguno de ell os.

(..)

En el caso del naterial genético humano estos requisitos no se
cunplen debido a que la novedad indica que sea algo nuevo, |os
genes no sSon nuevos en si msnpbs lo que si es nuevo es el
descubrimento de su cantidad, la funcion o wutilidad de 1os
m snos, el hecho de no ser obvio tanpoco se cunple porque se
conoce que |los genes son |os causantes de las nutaciones o
posi bl es causas de | as enfernmedades genéticas | o que no se sabe es
exactanente cual enfernedad. Por udltinp la wutilidad es el
obst4cul o mas inportante para no poder brindarse |la patente ya que
se desconoce para qué sirven y si los genes identificados cunplen
alguna funcion inportante. Basandose en estos elenmentos parece
i mposi bl e poder patentar el material genético humano, a pesar de
ello hoy dia los genes y nmaterial genético si son sujetos de
patentes en el anbito internacional no asi en nuestro pais donde
aun ell o es inposible.

(...)

Lo Unico que puede patentarse del PGH es |la técnica utilizada para
descubrir y aislar los genes y la aplicacion industrial que de
ello se derive, el lescubrimento de un gen o |la secuencia de ADN
no es patentable no asi el picamento que de ello se derive.
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La mayor discusion no se centra solo en el cunplimento de |os
requi sitos de las patentes sino en analizar si ello constituye una
i nvenci 6n o un mero descubrimnento.”™

GENOVA HUMANO Y PATENTES EN LA UNI ON EURCPEA

“Los descubrimentos, que no anplian la capacidad hunmana, sino
s6lo el conocimento humano, no son patentables por su propia
natural eza. Con frecuencia se aduce que todas |as invenciones
bi ot ecnol 6gi cas vinculadas con |os genes hunmanos, vegetales o
animales tratan de materiales que ya estaban en |a natural eza vy,
por tanto, no podian inventarse en ningun caso, sino sélo
descubrirse. Este es sin duda el caso de la secuencia de un
genoma, que entra dentro del anbito del descubrimento y, por ese
notivo, no puede ser objeto de la proteccion conferida por una
pat ent e.

(...)

Sin enbargo, la situacién es distinta si se l|libera una secuencia
de ADN de su entorno natural nediante un procedimento técnico y
se entrega por prinmera vez para su aplicacién conercial. Un
el enento de esta natural eza aislado del cuerpo humano o produci do
de otra manera no queda excluido de |la patentabilidad al ser, por
ejenplo, el resultado de una serie de procedimentos teécnicos
utilizados para identificarlo, purificarlo y clasificarlo y para
reproducirlo fuera del cuerpo humano, técnicas todas ellas que
s6lo el ser hunmano es capaz de aplicar y que |la natural eza por si
sola no puede lograr. Tal gen es nuevo desde el punto de vista de
las patentes vy, por tanto, patentable, a condicién de que
anteriornmente el publico no tuviera acceso al misnmo y, por tanto,
no estuviera técni canente disponible. ”*"
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POSI CI ON DEL PARLAMENTO DE LA UNI ON EURCPEA

“La posicion que adoptaron tanto el Parlanento conp el Consejo es
gue debe permitirse patentar |as invenciones que conprendan o se
basen en secuencias de genes. Dicha posicién tuvo en cuenta el
di ctamen del G upo europeo de ética de la ciencia y de |as nuevas
tecnol ogias de la Com sio6n. El Gupo, aun reconociendo el estinulo
gue representan las patentes para la investigacién neédica,
considera que los criterios de patentabilidad deben tener tanbién
en cuenta los principios éticos y que debe quedar suficientenente
especificado y determnado el uso al que se destina la patente.
Ademas, |la Directiva encarga explicitanmente al Gupo que eval ue
| os aspectos éticos de | a biotecnol ogi a.

Por tanto, |la Directiva establece que |las invenciones que se basen
o conprendan secuenci as de genes o secuenci as de genes parci al es
son patentabl es, sienpre que cunplan los criterios habitual es

apl i cabl es a cual qui er invenci 6n, concretanmente que sean
novedosas, que representen una invenci 6n y que tengan una posible
aplicacién industrial. “*"

“ el Presidente de los Estados Unidos y el Primer Mnistro del
Rei no Uni do han hecho una decl araci 6n conjunta reclamando el libre
acceso a |los datos béasicos sobre el genonma humano. Sin enbargo

dicha declaracién reconoce tanbién que la proteccion de Ila
propi edad intelectual relativa a |las invenciones basadas en genes
juega un inportante papel en el estinmulo del desarrollo de nuevos
product os fundanental es para |a protecci 6n de |a sal ud. «xix
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CONCEPTO DE Bl OTECNOLOG A

“La biotecnologia conforma una rama tecnol 6gica cuya iportancia ha

aunment ado considerablenente en los Itinps afos. Ci ertanente,
| as i nvenci ones biotecnol 6gicas han tenido y tendran un
significativo fecto en ciertos sectores conop el alinentario, el
édi co, el energéti co, entre otros. Por ello es que Ila

| i ot ecnol ogia ha sido conocida por diversos nedios conb |a Segunda
Revol uci 6n Cientifica y Tecnol 6gica.”™

PATENTABI LI DAD DE LAS Bl OTECNOLOG AS

“Durante siglos, |as sociedades han reconocido |a inportancia
de otorgar un estinulo para alentar la actividad inventiva,
permtiendo que |os creadores obtengan utilidades a canmbio de sus
ideas. Sin enbargo, la patentabilidad de |la materia viva parecia
cuestion fuera de discusion o, en todo caso, de inportancia
limtada. Fue con el desarrollo de |a biotecnologia que se |Ilega a
di scutir sobre politicas rel aci onadas con su patentabilidad.

Los inventores en el area de |la biotecnologia enfrentan una serie
de obstacul os al buscar |a protecci 6n para sus invenciones.

El primer obstéaculo al que se enfrentan es el problema de si
exi ste una invenci 6n o sélo un descubrin ento.

La segunda dificultad, en proceso de superaci 6n, consiste en que
las invenciones en el éarea de la siologia no pueden ser
pat ent abl es pues carecen de evidente control y descriptibilidad.”
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| NFORVE DE | NVESTI GACI ON Cl JUL

TEMA: PATENTABI LI DAD DE UNA | NVENCI ON

RESUMEN: El presente infornme aborda el tema de |a patentabilidad
de un invenci 6n, desde el anbito doctrinal y normativo, incluyendo
el concepto de invencién, sus tipos, asi conp el origen de la
pat ent es, concepto, protecci6n que brinda, patentabilidad en Costa
Rica y su tramte. Asimsnb se le da tratamento al tema del
genonma humano, biotenologia y patentes incluyendo: concepto
gener al es, pat ent abi | i dad de genoma en Costa Rica y en la Union
Europea y patentabilidad de | as biotecnol ogi as.
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DOCTRI NA

COSTA RI CA

CONCEPTO DE | NVENC

"Las invenciones son creaciones del espiritu y cono tales,
reflejan una parte de | a personalidad del inventor

(...)

Cual qui er idea nueva que se aporte y que en la practica solucione
un probl enma determnado, en definitiva es el aporte a la solucidn
de un problenma social, entonces, ésto es una invencion.”

“Es la accién de inventar un producto, una mAquina, una
herram enta o procedi miento de fabricacién o el nero suceso de una
cosa nueva, desconocido nivel nundial. Puede ser total nente nueva
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o crear algo nuevo aunque con elenentos ya conoci dos puedan dar
sol uci 6n o respuesta a un problema técnico o existen”"

TI POS DE | NVENCI ONES

“Exi sten dos grandes categorias de invenciones: |as invenciones de
producto y las invenciones de procedimento. Las prineras se
refieren a aquellas que tienen una forma corporea o una form
percepti bl e, en particul ar a aparat os, maqui nas, equi pos,
mecani snos, dispositivos u otros objetos simlares, asimsnb cono
sus partes o piezas. Tanbién son invenciones de este tipo |as
sustanci as, conposiciones, materiales y mterias, inertes o
bi ol 6gi canente activas, gue puedan obtenerse nediante la
t ecnol ogia quim ca, netal argica o biol 6gi ca.

Haci endo referencia a la invencién de procedinmento, se dice que
es una sol uci 6n que consiste en una secuencia de etapas o de pasos
gue conducen a |la obtenci 6n de un resultado querido; el cual puede
ser un producto determnado (de los antes nencionados) o0 un
resultado que no se materializa en ningan producto, cono por

ejenplo, los procedimentos de ' control, analisis, nedicion,
sondeo geol 6gi co, extraccién petrolifera, etc. Un invento de
procedimento se puede Ilimtar a una de las etapas o0 pasos

i nt ermedi os de una secuenci a nayor

ORI GEN DE LAS PATENTES

“Los sistemas de patentes se originan en Europa a partir del siglo
XV, dado que es en esa época cuando al producirse el
descubrimento de la inprenta, |os avances en |a navegaci 6n, en |la
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mneria, en la industria del vidrio y las artes mecanicas, |os
estados sienten |la necesidad de proveerse de un instrunmento que
sirviera para garantizar a los inventores |la obtencion de 1|os
benefici os de sus hall azgos, naciendo asi |a patente. “'

CONCEPTO PATENTE

“Una patente es un derecho exclusivo concedi do a una invenci 6n, es
decir, un producto o procedimento que aporta, en general, una
nueva manera de hacer algo o una nueva solucidén técnica a un
pr obl ema. Para que sea patentable, la invenci6n debe satisfacer
det er mi nados requisitos.”’

“Se debe entender el concepto de Patente conb un Derecho concedi do
por el Estado o por una autoridad regional en la que el Estado
del egue esa funci6n.”"

PROTECCI ON BRI NDADA POR LA PATENTE

“Una patente proporciona proteccion para la invencién al titular
de la patente. La proteccidén se concede durante un periodo
limtado que suel e ser de 20 afios.

(...)

La proteccion de una patente significa que la invencid6n no puede
ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida conercial nente
sin el consentimento del titular de la patente. El cunplimento
de los derechos de patente normal mente se hace respetar en |os
tribunales que, en la mayoria de |os sistenmas, tienen |a potestad
de sancionar las infracciones a |la patente. Del msnb nodo, un
tri bunal puede asimsno declarar no valida una patente si un
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tercero obtiene satisfaccion en un litigio relacionado con la
pat ent e.

(...)

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede
-0 no puede- utilizar la invenci én patentada durante el periodo en
el que esta protegida la invencién. El titular de |la patente puede
dar su permiso, o licencia, a terceros para utilizar la invencion
de acuerdo a térm nos establecidos de conmin acuerdo. El titular
puede asim sno vender el derecho a la invencidén a un tercero, que
se convertira en el nuevo titular de la patente. Cuando |la patente
expira, expira asimsno la proteccién y la invencidén pasa a
pertenecer al domnio publico, es decir, el titular deja de
detentar derechos exclusivos sobre la invenci6n, que pasa a estar
di sponible para la explotacion conercial por parte por parte de
terceros. "

PATENTABI LI DAD DE UNA | NVENCI ON

EN CGENERAL

“Una invenci6on debe, por lo general, satisfacer |las siguientes
condi ciones para ser protegida por una patente: debe tener uso
practico; debe presentar asinmsnb un elenento de novedad; es
decir, alguna caracteristica nueva que no se conozca en el cuerpo
de conocimento existente en su anbito técnico. Este cuerpo de
conocimento existente se Ilama "estado de la técnica". La
i nvenci 6n debe presentar un paso inventivo que no podria ser
deduci do por wuna persona con un conocimento nedio del anbito

t écni co. Fi nal ment e, su materia debe  ser aceptada cono
"patentabl e" de conform dad a derecho. En nunerosos paises, |as
teorias cientificas, |os nmétodos natematicos, |as obtenciones

Direcci6n Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Tel éfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@bogados. or.cr



http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/
mailto:cijulenlinea@abogados.or.cr

Centro de Informacion Juridica en Linea
Convenio Colegio de Abogados - Universidad de Costa Rica

vegetal es o aninmales, |os descubrimentos de sustancias natural es,
| os nmétodos conerciales o métodos para el tratamiento médico (en
oposicion a productos nedi cos) por lo general, no son
pat ent abl es. """

EN COSTA RI CA

"Aunque la ley 6867 dice que |as invenciones son objeto de
proteccion legal. Ello no indica que todas |as invenciones son
patentables (...)

De aqui ya deriva |a necesidad de que para que sean calificadas
cono tales, deben cubrir |os requisitos necesarios

(...)

Para ser patentable un invento dentro de las clasificaciones
exi stentes: invencion, nmodelo y dibujo industrial y nodelo de
utilidad, se exige, cono requisito inicial, que contenga el

concepto de "novedad", o sea, que el producto debe ser prinop en
su aparicion, que no exista otro anterior(l). Sin enbargo, no
s6lo basta que ese producto sea nuevo,debe ser wuna obra que
nmuestre el esfuerzo pensante del espiritu humano, no del sinple
azar, sino un plasmarse de la voluntad humana,un razonam ento
i nnovador, por lo cual,otro requisito es que ese producto tenga
un nivel i nventivo.

El hecho de que otro requisito para que sea objeto de patentaba
lidad es el de que sea susceptible a aplicacién industrial,se
debe a que es necesario que pueda ser fabricado y reproducido por
una industria y nultiplicado, ipara que pueda ser puestoa
di sposi ci 6n de | a soci edad. “'*

“No obstante que el invento se caracteriza por ser totalnente
desconoci do, se dice que toda invencién o creacio6n intelectual
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ti ene dos aspectos fundanental es:
a) i nfluenci a externa.
b) caracter utilitario.

La influencia externa inplica que por nas original es que parezcan,
|as obras del ingenio son anplianente principales de su obra.
Vencido el plazo otorgado al inventor, el invento pasa a formar
parte del fondo comin del ser humano y podria servir cono el enento
de juicio para futuras invenciones. Es decir, pasa a ser de
dom ni o publico.El caréacter utilitario se refiere al interés de |la
col ectividad en difundir los inventos necesarios y Gtiles.””

TRAM TES DE PRESENTACI ON DE PATENTES DE | NVENCI ON EN COSTA RI CA

El escrito de Presentaci 6n debe contener:

1. Nonmbre y calidades del inventor: invencién-nodelo de utilidad
(art 5 Ley, 5,4 Regl.)

2. Nonbre y calidades del creador del nodelo o disefio industria
(art.27 Ley, 36.c) Regl.)

3. Casificacion Internacional de Patente y de Mddelo de Wilidad (
art. 6,9 Ley)

4. Casificacion Internacional de Dibujos y Mdelos Industriales
(art. 28.1 Ley, 36.e) regl)

5. Sector Tecnol 6gico al que se refiere o al cual se aplica la
invencion. (art.7 a) Regl)

6. Titulo de |a patente de invencion o del nodelo (art. 5.1 Regl)

7. Docunento de poder ( art. 34 Ley. 6 Regl)
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8. Gestor de negocios.(art.6.1 Regl)

9. Docunentos de cesion de derechos de patente y o nodelo de
utilidad. (art. 3,6.3 Ley. 5.5 Regl)

10. Docunento de cesién nodelo o disefio industrial (art.5.5 vy 3
Regl)

11. Certificacién del Mnisterio de Salud (art. 6.8 Ley. 5, 7
Regl .)

12. Certificacién del Mnisterio de Agricultura y Ganaderia (art.
6, 8 Ley)

13. Rei vi ndi caci ones de la Invenci6én o Mdelo de Uilidad ( art.
6.5 ley. 8-9 Regl)

14.Solicitud o Certificacion de Inscripcidon del pais de origen
(art 14, 1-2-3.b), Ley. 21.2) Regl.)

15. Docunent os de Caducidad ( art 17. 2) Ley)

Lugar para oir notificaciones

Oros requisitos:

-Cestoria de negocios: pagaré de conformdad con el articulo 286
del CPC.

-Docunento de poder debidanmente protocolizado. Si proviene del
extranjero debe |egalizarse, art. 178 del Codigo Notarial y 1256

Codigo Givil. ™
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NORMATI VA

LEY DE PATENTES | NVENCI ON, DI BUJOS Y MODELOS | NDUSTRI ALES Y
MODELOS UTI LI DAD®!

CONCEPTO
Articul o 1°.- I|nvenci ones.
1.- Invenci6n es toda creaci 6n del intelecto hunano, capaz de ser

aplicada en la industria, gue cunpla Jlas condiciones de
patentabilidad previstas en esta ley. Podra ser un producto, una
maqui na, una herramenta o un procedimento de fabricacién vy
estara protegida por |a patente de invencién.

2.- Para |l os efectos de esta |l ey no se consideraran invenci ones:

a) Los descubrimentos, las teorias cientificas, |os métodos
mat emat i cos y | os pr ogr amas de or denador consi der ados
ai sl adament e.

b) Las creaciones puranente estéticas, las obras literarias y
artisticas.
c) Los planes, principios o nmétodos econdém cos de publicidad o de

negocios y los referidos a actividades puramente nentales,
intel ectuales o a materia de juego.

d) La yuxtaposicion de invenciones conocidas o nezclas de
product os conoci dos, su variacién de forma o uso, dinensiones o
mat eri al es, salvo que se trate de una conbinaci én o fusién tal que
no puedan funci onar separadanmente o que |as cualidades o funciones
caracteristicas de &ellas sean nodificadas para obtener un
resul tado i ndustrial no obvio para un técnico en |la materi a.
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3.- Las obtenciones vegetal es tendran protecci 6n nmedi ante una | ey
especi al .
4.- Se excluyen de | a patentabilidad:

a) Las invenciones cuya explotacién conercial deba inpedirse
objetiva y necesarianente para proteger el orden publico, Ila
noralidad, la salud o la vida de las personas o |los aninmales o
para preservar | os vegetales o evitar dafos graves al anbiente.

b) Los nétodos de di agnéstico, terapéuticos y quirurgicos para el
tratam ento de personas o ani nmal es.
c) Las plantas y | os ani nal es.

d) Los procedi mi entos esencial nente biol 6gicos para |a producci6n
de plantas o ani nal es.

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)”

| NVENCI ONES PATENTABLES

Articul o 2°.- Invenci ones patentabl es.

1. Una invencion es patentable si es nueva, si tienen nivel
inventivo y si es susceptible de aplicacio6n industrial.

2. DEROGADO por el articulo 4 de la Ley N° 7979 de 6 de enero de
2000.

3. Una invencidén es nueva cuando no existe previamente en el
estado de la técnica. El estado de la técnica conprendera todo lo
di vul gado o hecho accesible al puablico en cual quier |lugar del
mundo y por cual quier nedio, antes de la fecha de presentaci 6n de
la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la
fecha de prioridad aplicable.
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Tanbi én quedard conprendido en el estado de la técnica el
contenido de otra solicitud de patente en tramite ante el nisnp
Registro de la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentaci 6n o,
en su caso, la prioridad, sea anterior a la de la solicitud en
consi deraci 6n; pero s6lo en |la nmedida en que este contenido quede
incluido en la solicitud de fecha anterior cuando sea publicada.
El estado de la técnica no conprendera | o divul gado dentro del afio
anterior a la fecha de presentacién de la solicitud en Costa Rica
0, en su caso, dentro del afio anterior a la prioridad aplicable,
sienpre que tal divulgacion resulte, directa o indirectanente, de
actos realizados por el propio inventor o su causahabiente o del
incunmplimento de contrato o acto ilicito cometido contra al guno
de el l os.

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

4. La divulgacion resultante de wuna publicacién hecha por una
oficina de propiedad industrial en procedimento de concesion de
una patente, no quedara conprendida en |a excepcio6n del parrafo
tercero del presente articulo, salvo que la solicitud objeto de
esa publicaci 6n haya sido presentada por quien no tenia derecho a
obtener |l a patente o |l a publicaci 6n se haya hecho i ndebi danente.

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

5. Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo si para
una persona de nivel nmedio versada en |la materia correspondiente,
la invencion no resulta obvia ni se deriva de manera evidente de

estado de | a técnicapertinente.

6. Se considerard que una invenci 6n es susceptible de aplicacién

i ndustrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en la
i ndustria,entendida esta en su nas anplio sentido, que abarque
entre otros, la artesania, la agricultura, la mneria, |la pesca y
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| os servici os.

7. Ser an i nvenci ones pat ent abl es t odos | os pr oduct os
oprocedimentos que cunplan |los requisitos de patentabilidad
di spuestos en la presente ley, sin discrimnacion por lugar de |la
i nvenci 6n, canpo de tecnologia o porque |os productos sean
i mportados o produci dos en el pais.

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

Articulo 3°.- Derecho de patente. Transferencia y |icencia.

1. El derecho de patente pertenecera al inventor. Se presune
inventor el prinmer solicitante en el pais de origen del invento.

2. Si varias personas hicieren una invencién conjuntanente, el
derecho de patente |es pertenecerd en conun, salvo pacto en
contrari o.

3. El derecho de patente podra ser transferido por acto entre
vivos o porla via sucesoria.

4. Toda transferencia o licencia de I|la patente deberd ser
regi strada anteel Registro de |a Propiedad Industrial, sin |o cual
no tendra efectoslegales frente a terceros.

SCLI G TUD

Articulo 6°.- Solicitud.
1. La solicitud de patente sera presentada ante el Registro de |la

Propiedad |Industrial, aconpafiada de wuna descripcién, de Ilas
reivindicaciones, de 1los dibujos que fuesen necesarios para
conprender la invencion, y de un resunen de estos docunentos. Se
aconpafiara tanbi én al conprobante de haber pagado |la tasa de
present aci 6n establ ecida en el reglanento de esta |ey.
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2. Cuando el solicitante quiera hacer valer la prioridad conferida

por una solicitud anterior presentada en otro pais, debera hacerlo
dentro de los doce neses siguientes a la presentacién de la
solicitud en el pais de origen

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

3. La solicitud contendra el nonbre y demds datos prescritos en el

reglamento relativos al solicitante, al inventor, y al mandatari o,
si procede, y el titulo de la invencion. Si el solicitante no
fuere el inventor, la solicitud deberd ser aconpafiada de una
declaraci6n en la que se justifique el derecho del solicitante a
| a patente.

4. La descripcio6n debera especificar la invencidén de nanera
suficientenente clara y conpleta, para poder evaluarla y para que
una persona versada en la nmateria técnica correspondi ente pueda
ejecutarla y, en particular, debera indicarse expresanente |a
mejor manera que el solicitante <conozca para ejecutar la
i nvenci 6n, dando uno o mAs ejenplos concretos cuando fuere
posible, e identificando, en su caso, aquel que daria |os
resul tados mas satisfactorios en su explotaci 6n industrial.

5. El texto de la primera reivindicaci 6n determ nara el al cance de
| a proteccidn.

Las demés reivindi caci ones se subordinaran a la prinera y podran

referirse a formas particulares de aplicar la invencion. La
descripcion y los dibujos podran utilizarse para interpretar |as
rei vi ndi caci ones, |las que deberan ser claras y concisas, y estar
ent eranent e sustentadas en | a descri pci én.

6. El resunmen conprendera una sintesis de | o especificado en |a
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descripci 6n, de las reivindicaciones y de |os dibujos que hubiere,
y en su caso, incluira la foérmula que nejor caracterice la
i nvenci 6n. El resunmen permitira conprender el problenma tecnol 6gico
y 1o esencial de la solucion aportada por |a invencio6n, asi conp
el uso principal de la msma. El reglanmento precisard |os demés
requi sitos del resunen.

7. El resunen servira exclusivanente para |la infornmacién técnica y
no sera utilizado para interpretar el alcance de |a proteccidn.

8.- Si después de la inscripcion de una patente, el Mnisterio de

Sal ud, par a medi canent os, articul os y sust anci as de
aplicaci 6nterapéutica, o el Mnisterio de Agricultura y Ganaderia
para agroqui m cos, conprueba que el proceso o el producto no reune
| as condiciones originales con las que fue autorizado, a solicitud
del M nisterio respectivo, se prohi bira la fabricacidn,
i mportaci é6n y conercializacion de ese producto, todo lo anterior
sin responsabilidad para el Estado.

(Asi reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000)

9. Todas las solicitudes de patentes presentadas ante el Registro,
ser an cl asi fi cadas medi ant e el uso de | a Cd asi fi caci 6n
| nt er naci onal de Pat entes.

EXAMEN DE FORMVA

Articulo 9°.- Exanen de fornma

1. El Registro de la Propiedad Industrial examnard si la
solicitud cunple con los requisitos del articulo 6°, parrafos 1,
2, 3y 8, y con |las disposiciones correspondi entes al reglanento.
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2. En caso de observarse alguna onmsién o deficiencia se le
notificard al solicitante para que efectle, dentro de |os quince
dias hébiles siguientes, la correccién necesari a. Si el
solicitante no efectuare la correccién en el plazo dicho, el
Regi stro tendré por desistida |la solicitud.

EXAMEN DE FONDO

Articulo 13.- Exanen de fondo.

1. El Registro de la Propiedad Industrial examnara si |la

i nvenci 6n es patentable, de conform dad con los articulos 1° y 2°,
asi conp si la solicitud satisface el requisito de |la unidad de |la
i nvenci 6n, segun el articulo 7°, y si, en su caso, |la nodificacion
o la solicitud fracci onada estan confornes con | o dispuesto en el
articulo 8°. Tanbi én se exam nar& si |a descripcion, |as

reivindi caciones y |os dibujos se ajustan a | os requisitos

sefal ados en el articulo 6°, parrafos 2, 3, 4, y 5y alas

di sposi ci ones correspondi entes al regl anmento.

2. El Registro requerird la opinion de centros oficiales, de
educaci 6n superior, cientificos, tecnol6gicos o profesionales, o
en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre |a
novedad, el nivel inventivo y la aplicacién industrial de la
i nvenci 6n. Los centros referidos que sean dependi entes o que estén
financi ados por el Estado, y los colegios profesionales estaran
obl i gados a prestar el asesoram ento requeri do.

Qui enes suscriban los informes responderan por su emisién, en su
caso, conforne con |lo dispuesto en el articulo 199 de la Ley
General de la Adm nistraci 6n Publi ca.

Los infornes presentados por |os centros, entidades, o expertos
consul t ados, deberan ser remtidos dentro del plazo que fije el
Registro de la Propiedad Industrial, segun la conplejidad del
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asunt o, y contendran una fundanentaci 6n detallada de sus
conclusiones, y su costo, fijado confornme con el reglanento,
correrd a cargo del solicitante.

3. En caso de observarse que no se han cunplido | as condici ones
del parrafo 1°, el Registro de la Propiedad Industrial |o
notificard al solicitante para que presente, dentro del nes

si gui ente, sus observaciones, y en su caso, corrija o conplete la
docunent aci 6n aportada, o que nodifique o divida la solicitud, con
observaci 6n de lo prescrito en el articulo 8°.

4. Si el solicitante no cunpliera con | o prevenido por el

Regi stro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro conprobara,
gue pese a |la respuesta del solicitante, no se satisfacen |as
condi ci ones previstas en el parrafo 1, denegard | a concesi 6n de |la
patente. La denegatoria estara fundanentada y ser& notificada por
el Registro al solicitante.

5. En |l a resol uci 6n de fondo se resol vera sobre | as oposi ci ones

pr esent adas.

6. El exanen previsto en este articul o deber& concluirse en un

pl azo no mayor de seis neses.

REGLAMENTO A LA LEY DE PATENTES | NVENCI ON DI BUJOS Y MODELCS
| NDUSTRI ALES Y MODELOS DE UTI LI DAD X'

Articulo 3° Definicidn de invenci dn.

1. Una invencién de producto podra referirse, entre otros, a
cual quier sustancia o material y a cualquier articulo,
aparato, maquina, equipo, dispositivo u otro objeto o
resul tado tangi ble, asi conb a cual quier parte de | os m snos.
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2. Una invenci on de procedimento podréd referirse, entre otros,
a cualquier secuencia de etapas, O a sus partes y
nodal i dades, conducentes a |la fabricacién o a |a obtenci 6n de
un producto o de un resultado.

Articul o 5° Contenido de la solicitud de patente.

1. La solicitud de patente se dirigird al Registro y contendra
una peticidén de concesion de la patente, el titulo de la
invencion y los datos relativos al solicitante, al mandatario
y al inventor, cuando procediere.

2. El titulo de la invenci 6n deber&:

a. Ser breve y hacer referencia directa a la esencia o
materia de |la invencién.

b. Expresar si la invencién reivindicada se refiere a un
procedi m ento, un producto, o anbas categori as.

c. No contener nonbres propios, denoni naci ones de fantasia,
marcas, ni  otras designaciones que no se refieran
especificamente a | a sustancia de |a invenci6n.

3. Con respecto al solicitante, la solicitud indicara el nonbre,
el domcilio, la direccion y demas calidades. Cuando el
solicitante fuere una persona juridica, se indicara el |ugar
de su constitucion y, en su caso, el lugar de su inscripcion
0 incorporacion y su domcilio. Tratéandose de una persona
juridica inscrita en Costa Rica, se indicara tanbién el
nunero de cédula de persona juridica. Cuando el solicitante
estuviere representado por un mandatario o fuere el inventor,
ello se indicarda en | a solicitud.

4. Con respecto al i nvent or, cuando éste no fuere el
solicitante, se indicard el nonbre y la direccién. Cuando
hubi ere mas de un inventor, se indicaran |os datos de todos
el | os.
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5. Cuando el solicitante no fuere el inventor, la solicitud
contendra una declaracién del solicitante en la cual se
indique la nmanera o el titulo por el cual adquiridé del
inventor el derecho a la patente y debera aportar el
docunent o probatorio correspondi ente.

6. En la solicitud se indicara la casa u oficina en |a ciudad
donde est& ubicado el Registro de la Propiedad |ndustrial,
para recibir notificaciones.

7. La solicitud estard aconpafiada de |a descripci 6n del invento,
| os dibujos que correspondieren y un resunen, |os cuales se
presentaran en cinco ejenplares. Asimsno, se aconpafiara el
conprobante de haber pagado |la tasa de presentacién y Ila
certificacion del Mnisterio de Salud referida en el articulo
6°, parrafo 8° de la |ey, cuando corresponda.

Articul o 12° Derecho de priori dad.

1. De conformdad con el articulo 6° de la ley, la solicitud
deber & contener una decl araci 6n por la cual se reivindique |a
prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas
en otro pais, en cuyo caso el Registro pedira al solicitante
que proporcione, dentro del plazo de tres neses contados
desde la notificacién, una copia de la solicitud anterior,
certificada por la Oicina de Propiedad Industrial del pais
donde se presento.

2. La declaraciéon a que se refiere el péarrafo 1°, debera
i ndi car:

a. La fecha de la solicitud anteri or.

b. EIl namero de la solicitud anterior, sin perjuicio de |lo
di spuesto en el parrafo 3°.

c. EIl sinbolo de la dasificaci6n Internacional de Patentes
gue se haya asignado a l|la solicitud anterior, sin
perjuicio de |l o dispuesto en el parrafo 4°.
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d. EI nonbre del pais en el que se haya presentado |a
solicitud anterior.

e. Si la solicitud anterior fuere una solicitud regional o
i nt er naci onal , la Oicina ante la cual se haya
pr esent ado.

3. Si no se conociere el nunero de la solicitud en el nonento de
efectuarse la presentacion de |la declaracién referida en el
parrafo 1°, deberéa ser comunicado con un plazo de tres neses
a partir de |la presentaci 6n de di cha decl araci 6n.

4. Si no se hubiere asignado a la solicitud anterior un sinbolo
de la Casificacion Internacional de Patentes, aun en el
nonento de efectuarse la presentacion de la declaracion
referida en el parrafo 1°, el solicitante deber& indicarlo en
la m sna.

5. El solicitante podra nodificar el contenido de |a declaracién
referida en el parrafo 1°, en cual quier nonento antes de que
se conceda | a patente.

6. Cuando el Registro de |a Propiedad Industrial conpruebe que
no se han satisfecho los requisitos del presente articulo,
notificard al solicitante para que proceda a efectuar la
correcci 6n necesaria. Si el solicitante no satisfaciere |os
requi sitos dentro del plazo de quince dias héabiles contados
desde la fecha de la notificacién, se considerard conb no
presentada | a declaraci on referida en el parrafo 1°.

7. Las solicitudes de patente presentadas con base en este
articulo seran resueltas definitivanmente cuando se presente
el certificado de origen, el cual, so pena de caducidad de |la
solicitud, seré& aportado dentro de |los seis neses siguientes
a su expedi ci 6n.

Articulo 15° Presentaci 6n de | a solicitud.
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1. El Registro admtird la solicitud de patente sélo cuando
contenga al nenos la informaci 6n y | os docunent os si gui entes:

a. El nonbre y direccion del solicitante o del mandatari o,
cuando | o hubi ere.

b. El conprobante de pago de | a tasa de presentaci on.

c. Un docunmento que contenga |a descripcion del invento y
| as reivindicaciones.

2. Al admitirse la solicitud en el Registro, se consignara |a
fecha de presentacion y el nunero de la solicitud en cada uno
de sus folios y en | os docunentos que | a aconpaien.

3. En el <caso de solicitudes manifiestanente infundadas, el
Regi stro procedera a rechazarlas de plano, medi ant e
resol uci 6n razonada, concedi endo |a devolucién del 50% de |a
tasa de presentaci 6n pagada.

UNI ON  EUROPEA

GENERAL| DADES DE LA REGULACI ON DE PATENTES

“En julio de 2000, la Com sién Europea propuso |la creaci6n de una
patente conunitaria, con objeto de dar a los inventores la
posi bi li dad de obtener una patente Unica |egal nrente valida en toda
la Unién Europea. El caracter unitario de la patente comunitaria
permtiria reducir considerablenente la carga de |las enpresas y el
coste de obtenci 6on de una patente. Con ello se espera reactivar |la
conpetitividad europea y fonentar |a innovaci 6n.

El sistema de |la patente comunitaria tendria |as siguientes
vent aj as:
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sinplificacion de |a proteccion de |as invenciones en todo el
territorio conunitario nmerced a un procedi mento Unico, y
expedi ci 6n de | as patentes por una divisién de la Oficina

Eur opea de Patentes de Minich

i mportante reducci 6n de | 0os costes necesari os para patentar,
especi al mente | os rel aci onados con la traduccién y |la
present aci On;

una mayor seguridad juridica, gracias al establecimento de un
sistema Unico y centralizado de resolucién de litigios ante un
Tri bunal de la Patente Comunitari a.

El sistenma propuesto permitiria suprimr |os obstacul os derivados
del sistema de patente europea, existente desde 1973. En efecto,
| a patente europea s6lo es unitaria hasta que es expedi da, pasando
entonces a desdoblarse en tantas patentes nacional es conp paises
designados en la solicitud. Una vez expedida, la patente
conunitaria esta sujeta a las leyes nacionales, y ninguna
instancia comin permite arnonizar la jurisprudencia a nivel
eur opeo. “*

GENOVA HUMANO , BI OTECNOLOG A Y PATENTES

CONCEPTO DE GENOVA

“El genoma humano es el nunero total de cronpsomas del cuerpo. Los
cronobsomas conti enen aproxi madanente entre 80.000 y 100. 000 genes

(...)

Un genonma es el nunero total de cronmpbsonas, o0 sea, todo el ADN
(aci do desoxirribonucl eico) de un organi sno, incluidos sus genes,
los cuales Ilevan la informaci 6n para |a el aboraci 6n de todas |as
proteinas, las que determnan el aspecto, el funcionamento, el
nmet abolisnb, |la resistencia a infecciones y a otras enfernedades,
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y tanbi én al gunos de sus procederes.

En otras palabras, es el co6digo que hace que seanbs conmp SoOnDS
ani cos e irrepetibles. “™

PATENTABI LI DAD DEL GENOVA HUMANO EN COSTA RI CA

“La gran mayoria de |los conceptos de patentes requieren de
requi sitos conmo |os son: novedad, no ser obvia y tener utilidad;
anal i zando estas exigencias se determina que en el anbito de la
materia genética no se cunplen ninguno de ell os.

(..)

En el caso del naterial genético humano estos requisitos no se
cunplen debido a que la novedad indica que sea algo nuevo, |os
genes no sSon nuevos en si msnpbs lo que si es nuevo es el
descubrimento de su cantidad, la funcion o wutilidad de 1os
m snos, el hecho de no ser obvio tanpoco se cunple porque se
conoce que |los genes son |os causantes de las nutaciones o
posi bl es causas de | as enfernmedades genéticas | o que no se sabe es
exactanente cual enfernedad. Por udltinp la wutilidad es el
obst4cul o mas inportante para no poder brindarse |la patente ya que
se desconoce para qué sirven y si los genes identificados cunplen
alguna funcion inportante. Basandose en estos elenmentos parece
i mposi bl e poder patentar el material genético humano, a pesar de
ello hoy dia los genes y nmaterial genético si son sujetos de
patentes en el anbito internacional no asi en nuestro pais donde
aun ell o es inposible.

(...)

Lo Unico que puede patentarse del PGH es |la técnica utilizada para
descubrir y aislar los genes y la aplicacion industrial que de
ello se derive, el lescubrimento de un gen o |la secuencia de ADN
no es patentable no asi el picamento que de ello se derive.
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La mayor discusion no se centra solo en el cunplimento de |os
requi sitos de las patentes sino en analizar si ello constituye una
i nvenci 6n o un mero descubrimnento.”™

GENOVA HUMANO Y PATENTES EN LA UNI ON EURCPEA

“Los descubrimentos, que no anplian la capacidad hunmana, sino
s6lo el conocimento humano, no son patentables por su propia
natural eza. Con frecuencia se aduce que todas |as invenciones
bi ot ecnol 6gi cas vinculadas con |os genes hunmanos, vegetales o
animales tratan de materiales que ya estaban en |a natural eza vy,
por tanto, no podian inventarse en ningun caso, sino sélo
descubrirse. Este es sin duda el caso de la secuencia de un
genoma, que entra dentro del anbito del descubrimento y, por ese
notivo, no puede ser objeto de la proteccion conferida por una
pat ent e.

(...)

Sin enbargo, la situacién es distinta si se l|libera una secuencia
de ADN de su entorno natural nediante un procedimento técnico y
se entrega por prinmera vez para su aplicacién conercial. Un
el enento de esta natural eza aislado del cuerpo humano o produci do
de otra manera no queda excluido de |la patentabilidad al ser, por
ejenplo, el resultado de una serie de procedimentos teécnicos
utilizados para identificarlo, purificarlo y clasificarlo y para
reproducirlo fuera del cuerpo humano, técnicas todas ellas que
s6lo el ser hunmano es capaz de aplicar y que |la natural eza por si
sola no puede lograr. Tal gen es nuevo desde el punto de vista de
las patentes vy, por tanto, patentable, a condicién de que
anteriornmente el publico no tuviera acceso al misnmo y, por tanto,
no estuviera técni canente disponible. ”*"
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POSI CI ON DEL PARLAMENTO DE LA UNI ON EURCPEA

“La posicion que adoptaron tanto el Parlanento conp el Consejo es
gue debe permitirse patentar |as invenciones que conprendan o se
basen en secuencias de genes. Dicha posicién tuvo en cuenta el
di ctamen del G upo europeo de ética de la ciencia y de |as nuevas
tecnol ogias de la Com sio6n. El Gupo, aun reconociendo el estinulo
gue representan las patentes para la investigacién neédica,
considera que los criterios de patentabilidad deben tener tanbién
en cuenta los principios éticos y que debe quedar suficientenente
especificado y determnado el uso al que se destina la patente.
Ademas, |la Directiva encarga explicitanmente al Gupo que eval ue
| os aspectos éticos de | a biotecnol ogi a.

Por tanto, |la Directiva establece que |las invenciones que se basen
o conprendan secuenci as de genes o secuenci as de genes parci al es
son patentabl es, sienpre que cunplan los criterios habitual es

apl i cabl es a cual qui er invenci 6n, concretanmente que sean
novedosas, que representen una invenci 6n y que tengan una posible
aplicacién industrial. “*"

“ el Presidente de los Estados Unidos y el Primer Mnistro del
Rei no Uni do han hecho una decl araci 6n conjunta reclamando el libre
acceso a |los datos béasicos sobre el genonma humano. Sin enbargo

dicha declaracién reconoce tanbién que la proteccion de Ila
propi edad intelectual relativa a |las invenciones basadas en genes
juega un inportante papel en el estinmulo del desarrollo de nuevos
product os fundanental es para |a protecci 6n de |a sal ud. «xix
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CONCEPTO DE Bl OTECNOLOG A

“La biotecnologia conforma una rama tecnol 6gica cuya iportancia ha

aunment ado considerablenente en los Itinps afos. Ci ertanente,
| as i nvenci ones biotecnol 6gicas han tenido y tendran un
significativo fecto en ciertos sectores conop el alinentario, el
édi co, el energéti co, entre otros. Por ello es que Ila

| i ot ecnol ogia ha sido conocida por diversos nedios conb |a Segunda
Revol uci 6n Cientifica y Tecnol 6gica.”™

PATENTABI LI DAD DE LAS Bl OTECNOLOG AS

“Durante siglos, |as sociedades han reconocido |a inportancia
de otorgar un estinulo para alentar la actividad inventiva,
permtiendo que |os creadores obtengan utilidades a canmbio de sus
ideas. Sin enbargo, la patentabilidad de |la materia viva parecia
cuestion fuera de discusion o, en todo caso, de inportancia
limtada. Fue con el desarrollo de |a biotecnologia que se |Ilega a
di scutir sobre politicas rel aci onadas con su patentabilidad.

Los inventores en el area de |la biotecnologia enfrentan una serie
de obstacul os al buscar |a protecci 6n para sus invenciones.

El primer obstéaculo al que se enfrentan es el problema de si
exi ste una invenci 6n o sélo un descubrin ento.

La segunda dificultad, en proceso de superaci 6n, consiste en que
las invenciones en el éarea de la siologia no pueden ser
pat ent abl es pues carecen de evidente control y descriptibilidad.”
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FUENTES CI TADAS
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