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HERRAMIENTAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Y OPCIONES ALTERNATIVAS PARA LA
INNOVACION EN LAS UNIVERSIDADES Y
CENTROS DE INVESTIGACION PUBLICA

Dialogo Regional sobre
Propiedad Intelectual

I- INTRODUCCION

Este documento pretende desarrollar los
conceptos e instrumentos mas relevantes
relacionados con los derechos de propiedad
intelectual ( DPI) y otros mecanismos para
fomentar la innovacién, en los centros de
investigacién y universidades publicas en la
regién Centroamericana. A pesar de que se
abordara de forma sistematica el papel que
desempefian los DPI y la innovacion, esta
breve nota no pretende realizar un analisis
exhaustivo sobre los diferentes tipos de DPI
y sus caracteristicas' o sobre el concepto de
innovacion en cuanto tal?.

Lic. Jorge Cabrera Medaglia

El andlisis y recomendaciones en materia de
DPI y otras herramientas para el fomento de la
innovacion debe ser emprendido considerando
al menos los siguientes tres niveles?:

Nivel institucional: relativo a la forma como
las instituciones (centros de investigacion,
universidades, sector privado, etc) manejan
los instrumentos de DPI y otras herramientas
para promover la innovacién. Esta nota se
enfoca, primordialmente, a este nivel.

Nivel nacional: de manera mas amplia se
refiere al establecimiento de politicas publicas
y marcos legales que fomenten lainvestigacion
e innovacién publica y privada, de manera
arménica con los objetivos de desarrollo
establecidos por el pais. En este sentido, desde

Sobre el punto Cfr Astudillo, Francisco, Salazar Silvia y Cabrera Medaglia, Jorge, La propiedad intelectual y las nuevas
biotecnologias desde la perspectiva del comercio agricola, San José, 1ICA, 2000.

Sobre el concepto de innovacion en general se sugiere ver Dutrenit, Gabriela, Premisas basicas e instrumentos de la
politica de innovacion, documento preparado para el Taller sobre la creacion de capacidades en materia de Derechos
de Propiedad Intelectual, 14 al 16 de Noviembre del 2005, CEPAL, México; Cooke, Phillip , Gémez, Miguel y Extebarria,
Goigo, Regional Innovation Systems: institucional and organizational dimensions, Research Policy 26, Elsevier, 1997; y
Alarcon, E. J Ardila, W. Jaffe, M. Gutierrez, T. Linares, JL Solleiro, S.Salles, E.Lindarte Y M. Villegas. 2000. Innovacion
Tecnoldgica para el Cambio Técnico en la Agricultura .IICA.

Cfr Wolson, Rosemary, Intellectual Property Tools, Innovation and Commercialization of R D: options to assist
developing Countries in positioning themselves to reap the benefits of a stronger intellectual property regimen, with
special reference to the role of intellectual property management in research organizations, ICTSD/UNCTAD/TIPS
Regional Dialogue “Intellectual Property Rights ( IPRs), Innovation and Sustainable Development” in Eastern and
Southern Africa, 29 June- 1 July, 2004, Cape Town, Sudafrica.



el nivel nacional, el tema de los DPI constituye
uno de los elementos a ser considerados
como parte del establecimiento de dichos
marcos legales, institucionales y politicas. En
este orden de ideas, los DPI no pueden ser
vistos de forma aislada o desconectada de los
Sistemas Nacionales de Innovacion ( SNIA) de
cada pais.

Nivel internacional: referido a la participacion
activa y efectiva de los paises en los diferentes
foros e instrumentos internacionales donde se
discutan temas vinculados a DPI e Innovacién,
con el propdsito de presentar y defender las
prioridades y necesidades nacionales. Lo anterior
requiere un entendimiento claro de las "Reglas
del Juego™ en estos foros y de forma aun mas
importante de sus interacciones y sinergias.

En el caso de la regidon centroamericana y ante
la firma, ratificacién y vigencia de Tratados de
Libre Comercio, la competitividad e innovacion
se convierten en retos de primer orden para
los paises del Istmo, particularmente en el
caso de pequenas y medianas empresas. Es
imprescindible que los gobiernos y demas
actores nacionales comprendan la importancia
de la innovacion, del cambio tecnoldgico
y del desarrollo sostenible, como ejes del
crecimiento y el desarrollo. Adicionalmente,
en una regiéon rica en diversidad bioldgica,
las innovaciones pueden estar cada vez mas
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ligadas al uso inteligente de la biodiversidad,
no solo como un mecanismo que permita el
crecimiento econdmico, la generacién de
empleo, y el aumento de la calidad de vida de
la poblacién, sino también la conservacién de
los recursos naturales. La innovacioén*, como
proceso representa un reto importante para
la regién centroamericana no solo si quiere
competir en los mercados internacionales,
sino de cara a la reduccion de la pobreza y
para el mejoramiento de las condiciones de
vida de las poblaciones, especialmente en el
caso del sector agropecuario.

En este orden de ideas, hoy en dia pocos du-
dan del papel del conocimiento para el desa-
rrollo, al punto de que se habla de la existencia
de una “economia del conocimiento™. Partiendo
de esta premisa, se debe considerar el hecho
de que los DPI poseen un papel importante en
la creacién, absorcion, adaptacion y difusion
de conocimientos y tecnologias. Este papel
puede ser tanto de promotor de las anteriores
actividades, como de inhibidor de las mismas®.
Paraddjicamente, a pesar de que se han rea-
lizado importantes esfuerzos, en gran medida
apoyados por la cooperacion internacional,
para mejorar las capacidades de aplicacion de
los estandares de propiedad intelectual que se
han ido asumiendo, mucho menos se ha reali-
zado para asistir a los potenciales innovadores
locales para usar los DPI.¢

4 No es el proposito de este documento detenerse sobre los diferentes conceptos de innovacion, para efectos de
claridad en la exposicion de las ideas, se pueden considerar la siguiente definicion: “ La innovacion es la aplicacion
del conocimiento al desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios. La capacidad innovadora de las empresas
depende del entorno econdmico y del sistema nacional de innovacién (SNI). En este marco, una politica de innovacion
busca remediar deficiencias en las empresas o en el contexto en el cual operan las empresas, y tiene como objetivo
especifico incrementar la tasa y el éxito en la introduccién de nuevos productos, procesos y servicios”, Dutreneit, op cit.

5 Wolson, op cit.

6 Ibid. Cfr en el mismo sentido el documento del South Centre y CIEL, Intellectual Property Quarterly Update,First Quarter
2006, que menciona como los arts. 65 y 67 del Acuerdo ADPIC se refieren a este tipo de cooperacion. La aplicacion
del art 66.2 relativo a la cooperacion que podria implementarse para mejorar la base tecnoldgica de los paises en

desarrollo, ha resultado mucho menos atendido.



En el contexto de lo que se denominado la
bioeconomia’, el desarrollo de ciencia, la
tecnologia, la innovacién y su aplicacion a los
recursos biolégicos se convierte ademas en
un imperativo de los paises, si se considera la
riqueza bioldgica de laregiony las posibilidades
que existen para usarla sosteniblemente con el
propdsito de alcanzar objetivos de desarrollo.
Precisamente, uno de los principales actores
en los procesos de innovacion en los paises
en desarrollo lo constituyen las universidades
y otros centros de investigacion, usualmente
publicos. En ellos se concentra un importante
porcentaje de la investigacion y desarrollo,
considerando la débil inversion del sector
privado centroamericano. No obstante, en
algunas de estas instituciones se requiere
mejorar la comprension y el manejo de
las herramientas de propiedad intelectual
y otras herramientas en los procesos de
investigacion, desarrollo y comercializacion
de productos. Maximizar las alianzas entre
estos actores y el sector productivo nacional,
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una demanda constante del sector privado,
requiere igualmente entender el papel que los
DPly otras herramientas desempefian en este
proceso de vinculacién publico-privado, en el
contexto de los objetivos institucionales de
las universidades y centros publicos y de los
objetivos nacionales de desarrollo®.

De este modo, en los paises de la region
centroamericana, estos sistemas nacionales
de innovacion, tiene como punto de partida
a las instituciones del sector publico y en
particular a las universidades y otros centros
de investigacion, ante la insuficiencia de las
inversiones del sector privado nacional®. Por
tal motivo, el papel de las universidades y otros
centros publicos de innovacién resulta crucial.
A la vez no debe perderse de vista que estas
entidades cumplen funciones de primer orden
en la difusién de informacién, la investigacion
y la extensién y poseen compromisos con la
sociedad, en los cuales debe enmarcarse los
derechos de propiedad intelectual.

El término ha sido acufiado o por lo menos desarrollado por Juma, quien se refiere a la economia basada en las
ciencias biolégicas, como la biotecnologia. Cfr Juma, Calestous, Developing Countries in the Global Bioeconomy:
emerging issues, en Meléndez-Ortiz y Sanchez Vicente, Trading in Genes, ICTSD, EarthScan, Londres, 2005.

En el caso costarricense, la recién presentada Estrategia Siglo XXI o Plan De Medio Siglo en Ciencia y Tecnologia,
reconoce expresamente que la relacion entre los diferentes actores de los sistema de innovaciéon esta cambiando:
las fronteras entre ciencia y tecnologia, ciencia basica y aplicada tienden a diluirse; la apreciacion del trabajo
interdisciplinario aumenta; y la globalizacion de la investigacion basica y aplicada permite que muchos investigadores
se encuentren conectados en redes entre ellos o con empresas.

Cfr el andlisis de la situacion institucional en materia de agrobiotecnologias realizado por Valdez, Marta, Situacion
Institucional de las Agrobiotecnologias y la Bioseguridad en América Central, IICA, Febrero del 2005, quien indica
como, para el caso de las agrobiotecnologias, la capacidad institucional en investigacion y desarrollo proviene en gran
medida del sector publico, con alguna importancia del sector privado, cuyo peso varia de pais a pais.
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II- EL AMBIENTE CAMBIANTE de nuevas tecnologias, especialmente
DE LOS DERECHOS DE mediante la colaboracién en redes de
PROPIEDAD INTELECTUAL investigacion agricola, puede desaparecer

o0 reducirse como consecuencia de la
Y SUIMPACTO SOBRE implementacién de DPI y la consecuente
LOS CENTRO$ DE apropiacion privada de los mismos.
INVESTIGACION
Y UNIVERSIDADES 3- El creciente papel del sector privado- en
PUBLICAS EN LA REGION. paises desarrollados fundamentalmente-
en el desarrollo de tecnologias de punta,

En la actualidad, los centros nacionales como la biotecnologia, la nanotecnologia

de investigacion y universidades publicas y las tecnologias de la informacion, las

se encuentran en un ambiente cambiante cuales conllevan la necesidad de realizar
que incluye: alianzas estratégicas que faciliten su
acceso, las cuales requieren normalmente

1- Un ambiente legal que evoluciona de un adecuado manejo de los DPI.
rapidamente en el area de los DPI, aun . y
con mayor fuerza a raiz de la ratificacion 4- La creciente presion sobre muchas de
e implementacion de los acuerdos de estas instituciones para generar ingresos
libre comercio, como el establecido entre por n.1edi(.)' de Yenta de prodgctos de
los paises Centroamericanos, Republica investigacion, asi como para mejorar sus
Dominicana y los Estados Unidos'2. Los vinculos con el sector productivo.
centros de investigacion se mueven de
un ambiente donde los DPI no existian o 5- Una apreciacion del valor de las alianzas
su aplicacion era débil hacia estructuras con los sectores productivos ~como
de DPI reforzadas y con mayores niveles mecanismo para poner a disposicion de la
de cumplimiento. sociedad los resultados de lainvestigacion,

transformando en productos tangibles

2- El Efecto Derrame (spillover) que permitia los conocimientos.

beneficiarse de la investigacion y creacion

10 Cfr la descripcion que sobre el mismo realizaba Sain, Gustavo, Cabrera, Jorge, Quemé, José Luis, Flujo de
Germoplasma, Redes Regionales de Investigacion Agricola y el Papel de los Derechos de Propiedad Intelectual, San
José, CIMMYT, 1999

11 Lo anterior corresponde a lo que algunos autores han denominado los ADPIC-Plus o estandares en materia de DPI
mayores que los establecidos en el ADPIC. Vivas, David, Regional and bilateral agreements and a TRIPs-Plus World,
Trips Issues Papers 1, Quno, Geneva, 2003.

12 Fundamentalmente en el caso de agrobiotecnologias destacan la obligacién de acceder al Convenio de UPOV Acta
de 1991 y la obligacién de " realizar los mejores esfuerzos ~ para otorgar patentes para plantas si estas no se otorgan
de conformidad con el marco juridico vigente, todo ello acompafiado de medidas en materia de observancia de los
derechos. Para un analisis de la forma como estas obligaciones pueden cumplirse de manera sinérgica con los tratados
ambientales relevantes ( Tratado Internacional de la FAO sobre Recursos Fitogéneticos para la Alimentacion y la
Agricultura y Convencion sobre la Diversidad Biolégica, cfr Cabrera Medaglia, Jorge, Integrando el TLC con el desarrollo
sostenible: opciones y alternativas para establecer sinergias entre la UPOV vy los Tratados Multilaterales Ambientales,
Informe de Consultoria preparado para FUNDE, El Salvador, 2005.



6- El reconocimiento, aunque no necesaria-
mente acompafiado de acciones con-
secuentes o de la suficiente comprension
politica, de la necesidad imprescindible
de promover la innovacién y la compe-
titividad de las industrias locales,
ante los retos inexorables de la
globalizacion, la apertura de mercados
y la incesante competencia entre los

sectores productivos.

- MANEJO DE
HERRAMIENTAS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
EN LOS CENTROS
DE INVESTIGACION Y
UNIVERSIDADES PUBLICAS,
CON ENFASIS
EN AGROBIODIVERSIDAD.

Considerar el papel de los DPI de cara al fo-
mento de la innovacién en los centros de agro-
biodiversidad en la regién, requiere abordar el
tema del manejo de las herramientas de pro-
piedad intelectual, fundamentalmente, aunque
no exclusivamente, las patentes de invencion
( incluyendo aca las patentes pequefias 0 mo-
delos de utilidad'); los derechos de obtencion
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vegetal y las denominaciones de origen o in-
dicaciones geograficas'®, que en general pue-
den contribuir al fomento de la innovacién y al
desarrollo sostenible en esta area.

El papel de los derechos de propiedad
intelectual es sin embargo dual. Por un lado,
debe considerarse el manejo de los DPI que
se generen en las actividades de investigacion
y desarrollo de las instituciones y centros de
investigacién; su papel de cara a la innovacion,
comercializacion de productos. Por otro es
importante tener presente el impacto sobre
esta investigacion de la existencia de DPI en
manos de terceras partes.

3.1- Manejo institucional de los DPI en
centros de investigacion publicos.

De conformidad con lo que dispone, el
ordenamiento juridico de cada pais, la
propiedad de las investigaciones financiadas
con fondos estatales pueden pertenecer a las
instituciones financiantes, con la posibilidad de
ser transferida su propiedad o licenciadas, o a
las instituciones que reciben los fondos. Este
ultimo esquema corresponde, en esencia a lo
establecido por la Ley Bayh-Dole tal y como se
explica en el cuadro 1.

13 Sobre el caso particular de este tipo de propiedad intelectual, cuyos requisitos para obtenerlos son menores a los
de las patentes y pueden ajustarse mejor a las necesidades de pequefas y medianas empresas, se recomienda
ver Suthersanen, Uma, Utility Models and innovation in developing countries, UNCTAD-ICTSD Project on IPR and

Sustainable Development, febrero del 2006.

14 Evidentemente los centros también se relacionan con los derechos de autor y conexos y otras herramientas como
marcas, etc, pero estos no seran abordados en este documento.
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Cuadro 1. El caso de la Ley Bayh-Dole y su impacto en la innovacién en los

Estados Unidos: Un modelo a sequir?.

Mucho se ha comentado sobre las virtudes y efectos de la Ley Bayh-Dole de 1980
en los Estados Unidos®. Dicha legislacion permite la titularidad de los derechos de
propiedad intelectual de, por ejemplo, Universidades o Centros de Investigacion cuyas
investigaciones han sido financiadas con Fondos Federales. Con anterioridad a la misma,
el Gobierno resultaba el duefio de las patentes, pero tal asignacion del derecho no se
traducia en la explotacién comercial y por ende la disponibilidad para la sociedad, de los
productos o procesos innovadores. La Ley se aplica a toda la investigaciéon desarrollada
con fondos federales, aun y cuando el trabajo sea solo parcialmente financiado por el
Gobierno. No obstante, los beneficiarios deben asumir ciertas obligaciones con el mismo
si deciden solicitar la propiedad de una invencion obtenida mediante el financiamiento
federal, las cuales incluyen reportar a la Agencia Federal que financid la investigacion;
presentar una solicitud de patente en los Estados Unidos; tomar pasos activos para la
comercializacién de la invencion; etc'. Los beneficiarios pueden licenciar la tecnologia
de forma exclusiva o no. Asimismo, el Gobierno de los Estados Unidos conserva ciertos
derechos importantes, por ejemplo, tiene el derecho de una licencia no exclusiva, no
transferible y de alcance mundial libre de costo para ejecutar la invencion. Adicionalmente,
puede requerir que se otorgue una licencia a una tercera parte cuando se trata de casos
de interés publico.

La legislacién ha sido considerada importante para llevar nuevos productos al mercado, la
creacion de empleo y el establecimiento de nuevos negocios, todo lo cual ha contribuido
al desarrollo econdmico.’” No obstante, no ha estado exenta de criticas, sobre todo por
parte de quienes consideran que los efectos anteriores se hubieran producido aldn en
ausencia de este tipo de normativa.

las instituciones de

Hasta hace poco,
investigacién y las universidades de caracter
publico no habian asignado suficiente
atencion al tema del manejo de la propiedad
intelectual que podia derivarse de sus labores

15

de investigacién y desarrollo. Tal manejo,
requiere importantes consideraciones legales
e institucionales que usualmente no han
formado parte de la cultura de la investigacion
en estos centros’®.

Para un andlisis critico de sus efectos Cfr- Mowery, David, et at, Ivory Tower and Industrial Innovation: University-

Industry Technology Transfer before and after the Bayh-Dole Act, Stanford University Press, 2004

16
17
18

Wolson, op cit.
Wolson, op cit.

Un ejemplo de un centro de investigacién que ha incorporado el manejo de los DPI en su estructura institucional lo

constituye EMBRAPA ( dedicada a la investigacion agropecuaria en Brasil), que ha contado con una politica institucional
para el manejo de propiedad intelectual desde hace varios afios. Cfr Amstalden Sampaio, Maria Jose, Perspectives
from the National Systems and Universities: Brazil, en Uma Lele, et at ( eds) Intellectual property rights in Agriculture:
The World’s Bank Role in Assisting Borrower and Member Countries, Banco Mundial, 1999.



Por ejemplo, las politicas de publicaciones y
las recompensas asociadas a éstas en la labor
y carrera docentes, pueden no considerar la
necesidad de proteger primero las invenciones
mediante solicitudes de patentes y de esta
forma, al destruir el requisito de novedad,
impedir el otorgamiento de la proteccion por
dicha via. No obstante, por algunas de las

35

razones explicadas al inicio de este documento,
esta omision ha comenzado a ser subsanada
y se han dado los primeros pasos para el
establecimiento de Departamentos u Oficinas
de Transferencia de Tecnolégica o similares
en universidades y centros de investigacion de
la region como se explica en el cuadro 2 con
respecto a la Universidad de Costa Rica.

Cuadro 2. El caso de la Universidad de Costa Rica y su programa Proinnova.”

Un caso interesante radica en la Universidad de Costa Rica, uno de los centros de
investigacién mas importantes del pais y que progresivamente ha ido incorporando el
manejo de la propiedad intelectual en su estructura institucional®:

Las Normas para la investigacion en la Universidad de Costa Rica, publicadas en La Gaceta
Universitaria No 16 del 18 de noviembre de 19772, La Resolucién establece la definicion
de investigacion; los campos de investigacion; los incentivos; los limites y restricciones
al trabajo de investigacion; aspectos normativos; la evaluacién; y el financiamiento. En el
acapite de aspectos normativos se indica que todo proyecto de investigacion ejecutado
con apoyo de la Universidad, sera objeto de un contrato previo entre los investigadores
responsables de cada proyecto y la Universidad de Costa Rica en el cual se estableceran
las siguientes condiciones: 1) los resultados de investigacion son propiedad intelectual
compartida entre los investigadores responsables del proyecto y la Universidad de
Costa Rica; 2) los resultados de la investigacion no pueden ser enajenados, cedidos,
traspasados, arrendados o donados a personas fisicas o juridicas interesadas en su uso

19

20

21

Un ejemplo, del reconocimiento del papel de los DPI en los Centros de Investigacion se encuentra, en la Ley No 8149 la
cual crea el Instituto Nacional de Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agropecuaria ( INTA) de Costa Rica, como
un 6rgano de desconcentracion maxima especializado en investigaciéon adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganaderia
(MAG). Se le otorga personalidad juridica instrumental, Gnicamente para que cumpla su objetivo y administre su patrimonio (
art 1). Su objetivo sera contribuir al mejoramiento de la sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la generacion,
innovacion, validacion, investigacion y difusién de tecnologia, en beneficio de la sociedad costarricense ( art 2). EI INTA
puede vender servicios de investigacion agropecuaria siempre y cuando no menoscabe la atencién de las demandas
de investigaciones de interés social. El Instituto debera inscribir en el registro de propiedad industrial o en el registro de
obtenciones vegetales, si existe, toda nueva opcion tecnoldgica que resulte de su iniciativa o investigaciones ( art 19).
Esta tipo de disposiciones no eran frecuentes en normativa anterior relacionada con el marco institucional en materia
de DPI. Igualmente, en el caso de Nicaragua, pais donde opera la legislacion en materia de obtenciones vegetales, se
contaba con solicitudes, las cuales pueden ser en este momento titulos ya otorgados, por ejemplo a variedades INTA-N1,
INTA — MASATEPE, NB-9043, del Instituto Nicaragiiense de Tecnologia Agropecuaria -INTA-.

La Universidad cuenta adicionalmente con borradores de: politicas en materia de propiedad intelectual, un manual de
buenas practicas para la vinculacion con el sector externo, y lineamientos para la distribucién de ingresos derivados del
licenciamiento de propiedad intelectual. No obstante, ninguno de ellos ha sido formalmente aprobado por el Consejo
Universitario. Debido a tal caracter no se tuvo acceso a los citados documentos, Silvia Salazar, comunicacién personal.
Dichas Normas fueron modificadas posteriormente, pero la nueva versién no se encuentra en vigencia, Silvia Salazar,
comunicacioén personal.
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o incluidos en una patente de invencion sin el acuerdo de la Universidad de Costa Rica;
3) las ventajas financieras que pudieran derivarse de la inscripcion de una patente o
de la venta de investigacién a otras instituciones o personas seran distribuidos entre la
Universidad y los investigadores responsables del proyecto, seglin convenios especiales;
4) la Universidad creara los mecanismos correspondientes que le permitan garantizar la
libre utilizacion de descubrimientos y demas resultados considerados de interés social o
cuando haya duda de las motivaciones de quienes pretenden su uso.

Igualmente se cuenta con lineamientos para la vinculacion renumerada de la Universidad
de Costa Rica con el sector externo ( publicados con reformas en el Alcance a La Gaceta
Universitaria 3-2000 del 6 de marzo del 2000). Estos lineamientos o principios generales
se refieren en general a la vinculacion ( venta de servicios y productos) con el sector
externo la cual ha de supeditarse a los fines y propositos de la Universidad de Costa Rica
y respetar la autonomia universitaria en todos sus ambitos. Para cumplir con los principios
enunciados se establecen una serie de lineamientos. Se dispone que la Universidad de
Costa Rica debe tutelar, respetar y ejercer los derechos de propiedad intelectual que
se deriven de los resultados obtenidos mediante esta forma de vinculacién. Para ello
todo programa o proyecto debera proteger el patrimonio de la Institucidn y reconocer y
ejercer oportunamente los derechos morales y econémicos que en materia de propiedad
intelectual le otorgue la normativa nacional vigente a los patrocinadores; investigadores;
docentes; estudiantes y a la misma Universidad. Corresponde a la administracién
desarrollar y ejecutar los mecanismos que operacionalicen este proceso considerando la
normativa vigente y las politicas que dicte el Consejo.

La Resolucion No R-1739-2005 crea la Unidad de Gestidn y Transferencia de Conocimiento
para la Innovacion (Proinnova-UCR), la cual sustituye a la Unidad de Transferencia
Tecnoldgica. La Mision de Proinnova consiste en promover, facilitar, gestionar y apoyar
la transferencia eficaz y eficiente de conocimientos desarrollados o adaptados por la
Universidad por medio de la investigacion, con el fin de impulsar la generacion de
innovaciones en los sectores productivos, tanto publicos como privados, por medio de la
transferencia de la propiedad intelectual institucional, definida ésta como: la actividad que
suministra, al sector externo, publico o privado, conocimientos desarrollados o adaptados
por la Universidad, por medio de un convenio o contrato de licencia, autorizacion,
permiso o concesion de uso, a cambio de algln tipo de contraprestacion. Entre las
funciones que se le asignan se citan : a)evaluar, proteger la propiedad intelectual y
transferir los conocimientos desarrollados o adaptados por la Institucion por medio de la
investigacion que tengan posibilidades de generar innovaciones en el sector productivo
privado o estatal; b) gestionar, negociar y administrar los contratos de licenciamiento u
otro tipo de concesidn de los derechos de propiedad intelectual entre la Universidad de
Costa Rica y el sector productivo privado o estatal, en coordinacion con la asesoria legal
de la Vicerrectoria de Investigacion y la Oficina Juridica de la UCR; f) asesorar en los
temas de proteccion de la propiedad intelectual y gestién de tecnologia e innovacién, a
las dependencias de la UCR que asi lo requieran, especialmente las de la Vicerrectoria



de Investigacidn. Asimismo, a aquellas instancias externas que asi lo soliciten, siempre y
cuando sea oportuno y pertinente con la mision institucional; g) apoyar en el ambito de
sus competencias la cooperacion y alianzas estratégicas dentro de la institucion y de ésta
con entidades nacionales e internacionales, a fin de establecer areas de trabajo conjunto
y posibilidades de apoyar la generacion de innovacion.

A la fecha la Universidad de Costa Rica ha obtenido diversas patentes de invencion las
cuales seran objeto de licenciamientos en caso de ser apropiado.

La necesidad de incrementar la vinculacién
entre las universidades y centros de
investigacién publicos y el sector privado,
puede realizarse mediante la existencia de
Departamentos u Oficinas de Transferencia
de Tecnologia??, las cuales, entre otras
funciones, se dedican al manejo de los DPI,
especialmente al licenciamiento de los mismos
con el propdsito de que las invenciones
generadas se traduzcan efectivamente en la
puesta en el mercado de nuevos productos
y servicios. Las instituciones se benefician
de los términos de la transferencia, incluidas
regalias; nuevos productos llegan al mercado
beneficiando a los consumidores; se genera
empleo, crecimiento y el pago de impuestos.?.
No obstante, el costo de estas Oficinas o
Departamentos es un factor a ser tomado en
consideracion, lo cual incluye los costos de
salarios, capacitacion, solicitudes y registro

de derechos, mantenimiento de los mismos,
etc. Estos costos pueden ser sustanciales y
no necesariamente ser cubiertos solamente
por los ingresos generados mediante las
actividades de licenciamiento.?*.

Aunque la forma como los centros de investiga-
cion regulen el tema varia de acuerdo a diferen-
tes factores como el marco juridico en materia
de DPI, la normativa institucional y los fines de
la entidad, entre otros factores, Correa?, sefiala
que los siguientes elementos deben ser consi-
derados en la gestién de la propiedad intelec-
tual en centros de investigacion:

a- Proteccion de la informacién no divulgada
durante el proceso de investigacion.

b- Obtencién, mantenimiento y defensa de
los derechos de propiedad intelectual
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Estos Departamentos u Oficinas son tipicos de las Universidades de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de
la Universidad de Michigan la Oficina de Propiedad Intelectual tiene como propésito asistir a los investigadores en
la proteccion de las invenciones y a la Universidad en la negociacion de licencias con el sector privado. Administra
la politica de propiedad intelectual de la Universidad y se encuentra autorizada para la firma de acuerdos de
confidencialidad, acuerdos de transferencia de materiales y documentos relacionados con patentes. Ayuda asimismo
a la vinculacion entre las actividades de investigacion de la Universidad y el sector privado, incluyendo el inicio de
actividades empresariales basadas en las tecnologias disponibles en la Universidad. Ello incluye el establecimiento de
politicas y procedimientos escritos en materia de DPI, incluyendo su licenciamiento, beneficios a ser distribuidos, etc.
Cfr www. msu.edu/unit/oip

Wolson, op cit.

Wolson sugiere estudiar la posibilidad de establecer oficinas regionales o nacionales o para varias entidades, pudiendo
ademas de servir al sector privado. Estas Oficinas servirian ademas para la construccién de capacidades, mantener
acuerdos modelo, estudios de casos y buenas practicas, suscripcion a bases de datos, etc

Correa, Carlos. Normativa nacional, regional e internacional sobre propiedad intelectual y su aplicacion en los INIAs del
Cono Sur. PROCISUR, Uruguay, 1999.



c- Atribuciondela propiedad de los resultados
de proyectos conjuntos de investigacion

d- Derechos de los investigadores
independientes

e- Organizacién y normativa interna

f-  Status y transferencia de recursos genéticos
Capacitacion de recursos humanos

A continuacién y siguiendo lo expuesto por
Correa, se desarrollan algunos de
estos aspectos.

a- Preservacion de la confidencialidad
Uno de los elementos mas relevantes en
materia del manejo de los DPI radica en la
proteccion de la informaciéon confidencial.
En este sentido, las legislaciones nacionales
basadas en el ADPIC, exigen que se tomen
medidas razonables para evitar la divulgacion
no autorizada. Estas medidas en el caso
del desarrollo de variedades, dado que la
informacion se encuentra contenida en el
material mismo, deben instrumentarse para
evitar el acceso fisico a aquél.

Igualmente, si bien es cierto en las relaciones
de empleo por normativa estatutaria se
establecen restricciones y obligaciones en
materia de confidencialidad, estas deben ser
reguladas preferiblemente en los contratos con
los empleados, de forma que se especifiquen
y clarifiquen. Lo anterior otorga la oportunidad
de ejercer acciones contractuales ademas
de las que se derivan de directamente de la
Ley ( laboral o de propiedad intelectual). Por
ejemplo, en el caso de EMBRAPA, citado por
Correa, una unidad de investigacion de esta
entidad no puede liberar un nuevo cultivar o
revelar un proceso o producto sin una decisién
del Comité de Propiedad Intelectual.

De la misma manera, en el caso de que la
informacion sea patentable, sera necesario
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evaluar la misma antes de su publicacion
(u otras formas de difusion, segun la legislacion
aplicable). Normalmente la divulgacion de la
informacion antes de la solicitud de patente,
conllevara la pérdida de la novedad de la
misma y consecuentemente de la patente. No
obstante, en algunos paises, existen periodos
de gracia que permiten la patentabilidad a
pesar de la divulgacién, al menos en ciertos
supuestos debidamente establecidos. Debe
indicarse que en general, las publicaciones
anteriores de lainformacion para que destruyan
la novedad, deben ser de tal naturaleza que
permitan la ejecutar la invencion.

b- Obtencién, mantenimiento y defensa
de los derechos.

Los centros de investigacién y universida-
des pueden igualmente proteger desarrollos
tecnoldgicos propios basicos y aplicados, in-
cluyendo maquinaria, procesos, variedades
vegetales, etc. Las actividades y sus resul-
tados, sean basicos o aplicados, pueden ser
protegidos, pero ello dependera de la exis-
tencia de una adecuada gestion institucional
de los mismos que comprenda las siguientes
cuestiones: qué proteger; cuando proteger,
dénde proteger, cdmo mantener los derechos;
como defender los derechos, a lo cual se
debe agregar cuanto cuesta proteger y quién
corre con los gastos. En todo caso, dichas
decisiones deben ser compatibles con la po-
litica y naturaleza institucional que ostenta la
entidad respectiva.

Esta politica institucional debe considerar
los objetivos de proteger las invenciones
y los costos asociados. Entre los objetivos
de la busqueda de la titularidad de los DPI
pueden citarse: el fortalecer la capacidad de
negociacion de los centros frente a eventuales
interesados en la materia protegida y el
estimular el interés de las empresas en



acceder a un conocimiento protegido, con la
posibilidad de obtener derechos, exclusivos o
no, de comercializacion.

En cualquier caso resulta crucial el
asesoramiento de especialistas en la
elaboracién y presentacion de las solicitudes
de patentes y otros DPI. El costo y complejidad
debe ser analizado detenidamente para
decidir si se avanza hacia la proteccion
legal o si se prefiere dejar la invencién en el
dominio publico.

Qué proteger: Se debe considerar la posible
patentabilidad de la invencién y el valor
comercial, en un ejercicio conjunto entre el
inventor, la entidad y los asesores del caso,
para luego proceder a redactar solicitud de
patente, divulgar confidencialmente la misma,
realizar las solicitudes extranjeras, llegar a
licencias con potenciales interesados, etc.

Dénde proteger: En cudl pais o paises resulta
mas conveniente, oportuno 0 necesario
solicitar DPI, considerando las posibilidades
de exportar o conceder licencias. Dados los
gastos de registro, abogados, y tasas anuales,
esta decisidon debe sopesar los potenciales
beneficios y costos. Para decidir donde se
protege las leyes y convenios internacionales
fijan periodos en los cuales el solicitante,
sin perder la novedad, puede presentar la
solicitud en un tercer pais ( reivindicando
la prioridad), pero una vez que estos plazos
han expirado, la invencion pasara al dominio
publico y sera libremente explotada en el pais,
con la excepcion de la exportacién a naciones
donde se encuentre protegida. Por ello, debe
considerarse los plazos establecidos en
Convenios Internacionales, como el Convenio
de Paris, el Tratado de Cooperacién en Materia
de Patentes y la Convencion de UPOV vy las
particularidades de cada uno.
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Definicion de la titularidad de las inven-
ciones desarrolladas sea por encargo o
contrato con empresas, lo cual incluye
como posibilidades:

e Las universidades y centros de forma
exclusiva.
Estos y la empresa de forma conjunta
Las empresas de manera exclusiva
Las universidades y centros, pero otorgan-
do licencias exclusivas a la empresa

e Igual que el anterior, pero contemplando la
posibilidad de licencias no exclusivas.

La escogencia de estas opciones dependera
en general de las estructuras institucionales,
las necesidades del mercado y operativas y
las particularidades del marco juridico de la
universidad o centro, el cual podria por ejemplo,
prohibir o limitar las licencias exclusivas o no
permitir la patente propiedad exclusiva de
la empresa.

Otro tema relacionado se refiere a la titularidad
de la invencion, el derecho a ser mencionado
como inventor y eventualmente la presencia de
compensaciones, locualdeberiaestarregulado
en las propias leyes de propiedad intelectual
o variedades vegetales, sin perjuicio de las
disposiciones institucionales que puedan existir
o las estipulaciones precisas en los contratos
de trabajo. En estos se suele distinguir entre
trabajos desarrollados bajo contrato, trabajos
desarrollados utilizando los instrumentos
e infraestructura de las universidades,
pero sin estar bajo la relacion contractual y
trabajos desarrollados independientemente.
Las opciones, considerando las disposiciones
imperativas del ordenamiento juridico, deben
considerar igualmente la necesidad de
promover la innovacion.



¢) Organizacién y normativa interna

La gestidén de la propiedad intelectual en los
centros de investigacion y universidades, pue-
de requerir que estos cuenten con algun tipo
de Unidad u Oficina de innovacién y trans-
ferencia de tecnologia o Comité de Gestion
de la Propiedad Intelectual que tenga, entre
otras, las funciones de gestionar la adopcion
de medidas para preservar la confidenciali-
dad vy evitar la divulgacion de la informacién;
asesorar a los investigadores en cuanto a la
proteccion de los resultados; evaluar la paten-
tabilidad o proteccion y la observancia de los
derechos; preparar las solicitudes, licencias,
etc; monitorear posibles infracciones; asegu-
rar el mantenimiento de los derechos; vigilar
la incorporacién de clausulas en los contratos
o contratos con empresas, etc. Esta gestion
puede por asignarse exclusivamente a un
Departamento interno o ser compartida con
asesores externos, dependiendo de las capa-
cidades humanas, financieras y técnicas de
cada institucion.

Asimismo, debido a que la vinculacién con el
sector privado se llevara a cabo mediante el
otorgamiento de licencias de DPI, esta actividad
debe realizarse considerando los objetivos
de las universidades y centros y entre otros
aspectos tomar en cuenta®: si se preferiran
las licencias a la venta de los DPI; si en el caso
de licencias se negociaran de forma exclusiva
0 no exclusiva; preferencia por empresarios
nacionales; segmentacion de los mercados
segun el grado de desarrollo, naturaleza
publica o privada de los licenciatarios; uso libre
de las invencion por la universidades; etc.

26 Wolson, op cit.

27 Cfr Sain et al, op cit.
28 Ibid.

29 Ibid.
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d) Capacitacion.

Igualmentedebenconsiderarselasnecesidades
de capacitacion que fundamentalmente
comprenden: formacion de los investigadores
en propiedad intelectual y formacién de un
equipo o comité u oficina institucional, con el
asesoramiento externo necesario, para realizar
las tareas descritas los acapites Aa C.

3.1.1 El caso de las Redes
de Investigacion:

Menciéon aparte merecen en la region
centroamericana los emprendimientos conjun-
tos de investigacion de los centros o
universidades. Estos emprendimientos
y en general la cooperacién en redes de
investigacion, particularmente en el area
agricola, no son nuevos? y han sido apoyados
por diferentes instancias internacionales vy
regionales. Para el caso de la agrobiodiversidad
la cooperacion agricola en redes data de 1954
cuando se fundé el Programa Centroamericano
de Mejoramiento del Maiz. Posteriormente se
crearon otros Programas como el Programa de
Frijol, Papa y Café, aunque su nivel actual de
actividad y tratamiento del tema de los DPI es
diverso. Estas Redes han generado productos
intermedios y finales?®. No obstante, segun
los resultados de una investigacion realizada
hace varios afos, se concluydé que los
investigadores de centros pertenecientes a las
redes se encuentran escasamente informados
sobre los aspectos de DPI, aunque es posible
que ante la creciente importancia del tema y la
atencion que ha despertado, el conocimiento
en esta materia se haya incrementado?.



En términos de aspectos legales en la
operacion de las redes se requiere igualmente
considerar aspectos basicos relacionados con
el intercambio de germoplasma e informacion,
incluyendo su propiedad y derechos otorgados,
existencia de acuerdos legales adecuados
que reflejen los mismos tales como acuerdos
de transferencia de materiales, politicas claras
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incluyentitularidad compartidaono, sufragacion
de costos, gestion de la propiedad intelectual
(solicitudes, mantenimiento, observancia, etc),
propésitos de la proteccion, etc.

En el siguiente cuadro se presentan algunas
reflexiones sobre el manejo de la propiedad
intelectual en el caso de una Red.

sobre derechos de propiedad intelectual que

Cuadro 3. El caso de la RED Promecafe y la gestion de los DPI.*°

En los ultimos doce afios, PROMECAFE con el apoyo técnico de expertos del CIRAD ha
desarrollado un proyecto sobre Mejoramiento Genético que ha dado aportes significativos
en la creacion varietal y difusién de nuevos cultivares y variedades de café para la region,
entre ellos:

e Obtencion de familias hibridas de arabicas, por cruces de tipo silvestres de Etiopia
con variedades comerciales y Catimores, entre las cuales sobresalen 19 hibridos de
primera generacion (F1), que constituyen candidatos a nuevas variedades de alto
rendimiento y vigor, con calidad de taza igual o superior a las variedades arabicas que
se cultivan en la regién.

e Obtencién de nuevas variedades arabicas resistentes a la Roya del café.

e Generacion y distribucion de la variedad Nemaya de café robusta, creada por
PROMECAFE para porta injerto resistente a nematodos.

Estos resultados han sido acompafiados de los siguientes desarrollos institucionales
relativos a los DPI.

1- En el afio 2000 se firmd por parte de los socios del proyecto de Mejoramiento Genético
de PROMECAFE, junto con el IICA, el CATIE y el CIRAD, un convenio de participacion
y declaracién de propiedad intelectual de los productos generados por el proyecto,
con una serie de puntos a tener en cuenta a futuro.

2- PROMECAFE-ICAFE, desarrollan un proyecto conjunto en dos zonas cafetaleras
especificas de Costa Rica para caracterizacion de la zona con miras a lograr la
denominacion de origen de su café. Acciones similares se han iniciado en IHCAFE,
Honduras con apoyo de la Cooperacion Espanola.

30 Informacién suministrada por la via electronica por el Sefior Guillermo Canet del IICA. La red integra a instituciones de
la regién vinculadas al desarrollo y comercializacion de café.
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En el proyecto de mejoramiento genético desarrollado inicialmente por PROMECAFE-
CIRAD-IICA-ICAFE-ANACAFE-PROCAFE-IHCAFE, durante los Ultimos tres afios,
desarrollados con el aporte econdmico de FONTAGRO, se obtuvieron 19 hibridos
F1 con buenas caracteristicas agronémicas y de calidad, de los cuales 9 han sido
seleccionados como los mas promisorios para desarrollar y multiplicar nuevas
variedades para la region. Los derechos de propiedad intelectual sobre estos, son
actualmente objeto de discusién por las instituciones participantes y forma parte de
las acciones estratégicas de PROMECAFE

PROMECAFE, ha contratado en Costa Rica, una consultoria en el tema de derechos
de propiedad intelectual, para investigar en Centroamérica las posibilidades
legales de derecho de propiedad de los hibridos obtenidos del proyecto de
mejoramiento genético.

Un funcionario del CIRAD/PROMECAFE en Costa Rica, ha presentado al IICA, un
proyecto sobre Identificaciones Geograficas y Denominaciones de Origen Protegidos,
a desarrollar en paises miembros de PROMECAFE para su pronunciamiento antes de
presentarlo a un ente financiero. Sabido de que una de las funciones del Especialista
Regional en Tecnologia e Innovacion, es “Promover y apoyar el relacionamiento de
las instituciones nacionales y programas cooperativos y redes de investigacion con
organismos internacionales de cooperacion técnica y financiera para el desarrollo de
actividades especificas y la movilizacion de recursos de diversa indole de interés para
los paises”, el seguimiento a este proyecto cobra importancia

CIRAD/PROMECAFE, organizan un taller regional sobre este tema para realizarse en
Guatemala en agosto de 2005, coparticipara la Cooperacién Espanola.

Resultado de las acciones anteriores y charlas especificas sobre el tema, impartidas
en los paises miembros de PROMECAFE, este tema de denominacion de origen y
derechos de propiedad es parte de la agenda técnica de las instituciones cafeteras.



3.2 Consideraciones en materia de DPI en
manos de terceros y su impacto en las
labores de investigacion.

El manejo e implicaciones de las herramientas
de propiedad intelectual debe igualmente ser
visto desde la perspectiva de las implicaciones
del uso de tecnologias protegidas ( es decir
patentadas por terceros) en los procesos de
investigacién y desarrollo de los centros y
universidades, sin la debida autorizacion del
titular de los mismos.

En el campo de la biotecnologia®, el acceso
y transferencia de la misma se ha venido
discutiendo con particular intensidad en el
tanto a diferencia de lo que ocurrié con las
tecnologias de la Revolucion Verde que se
pusieron a disposicion de los agricultores y
sistemas de investigacién agricola nacionales,
las nuevas biotecnologias poseen un caracter
propietario y se hallan en manos del sector
privado. La industria, debido a las grandes
inversiones realizadas en investigacion vy
desarrollo y ante la existencia de nuevos
marcos legales que permiten la proteccion
de este tipo de invenciones, ha impulsado
fuertemente las patentes para tutelar sus
aplicaciones y recuperar sus costos. Ello
ha conducido a cuestionarse y plantear
mecanismos novedosos para lograr el acceso
y ftransferencia de las mismas. Se han
propuesto una serie de opciones para adquirir
tecnologias propietarias en esta esfera :
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Inventar alrededor de las
actuales.

Redisenar los constructos
Solicitar licencias preferenciales o por

razones humanitarias.

patentes

e Ignorar los derechos de propiedad
intelectual
e Solicitar licencias de los titulares

(incluyendo la posibilidad de licencias
obligatorias)

e Colaborarconorganizaciones o programas
intermediarios

e Utilizar los mecanismos y principios
del Convenio sobre Biodiversidad para
obtener acceso a la tecnologia a cambio
de proveer recursos genéticos.

Cada una de las opciones anteriores presenta
sus ventajas y desventajas y posiblemente la
una mezcla de las mismas sea la respuesta
mas apropiada.

Asimismo, los institutos de investigacion se
encuentran cada vez mas ante lo que se ha
llamado un “pedigree de derechos de propiedad
intelectual”®? que implica que para llevar al
mercado sus resultados de investigacion (
un objetivo buscado con mayor interés en la
actualidad), deben enfrentarse con una marafia
dederechos preexistentes (aunsiellos noestan
reconocidos en el pais respectivo, la posibilidad
de exportar a mercados donde la invencion si
resulta tutelada debe tenerse presente) como
derechos de obtencion, patentes, procesos de

31 Tomado de Cabrera Medaglia, Jorge y Hernandez, José Pablo, Propiedad intelectual, libre comercio e integracion
regional, en Carlos Murillo, M6nica Araya y Hernan Blanco ( eds). El Area de Libre comercio de las Américas: voces

desde América Latina, Chile, 2003.

32 Pistorius, Robin y Van Wijk, Jeroen. The explotaition of plant genetic information. Political strategies in crop development,

Amsterdam, 1999.



transformacion, promotores, marcadores de
seleccion, entre otros, todos ellos protegidos,
incluso por diferentes empresas ( en ocasiones
existiendo litigios para determinar quien es
el duefio de los mismos). Por ejemplo, en la
Universidad de Cornell cientificos desarrollaron
mediante ingenieria genética resistencia al
virus del “ring spot” de la papaya. Sin embargo,
posteriormente fue reconocido que el resultado
final incorporaba once productos de los cuales
Cornell, era propietaria solo de uno. Después
de afos de negociaciones no habia sido posible
obtener las autorizaciones respectivas para
los demas. Algo similar se presenta en el caso
del “Golden Rice”* dado que segun un estudio
de “ Libertad para Operar’( free to operate),
existian incluso 70 patentes relacionadas
con los procesos o materiales necesarios
para la producciéon del arroz enriquecido
%De alli que normalmente para el desarrollo
de una variedad transgénica se requiere de
accesar invenciones intermedidas que puedan
estar protegidas como el procedimiento que
identifico el gen, el gen mismo, el proceso de
transformacion empleado, los mecanismos de
expresion del gen, etc

El problema de los multiples derechos de
propiedad intelectual en el caso de la materia
viva se agrava por dos motivos principales.
Por un lado, las patentes funcionales y las
reinvidicaciones amplias generan dificultades
para poder llevar a la fase de comercializacion
invenciones. Los acuerdos de transferencia
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que usualmente amparan el uso de tecnologia
patentada solamente se refieren a |la
investigacién, pero requieren de ulteriores
negociaciones en el caso de querer explotar
comercialmente la invencion. Aunque debido
al caracter esencialmente territorial de las
patentes, en caso de no estar registradas en
el pais donde la tecnologia es utilizada no se
produce ninguna infraccion, las posibilidades
de exportacion a terceros mercados donde
la misma si resulte protegida debe ser
considerada®. Igualmente, la necesidad de
mantener vinculos con Universidades y el
sector privado duefio de los derechos puede
ser otro argumento para negociar el uso
de procedimientos y productos protegidos
fuera de las fronteras. Esta “ Tragedia de los
AntiComunes™ ha sido severamente criticada
por quienes ven esta tendencia una restriccion
de las posibilidades de comercializacion
de invenciones y productos debido a las
multiples patentes.

Como soluciones se han propuesto las
siguientes %

e Inventar alrededor de la tecnologia propie-
taria de otros.
Obtener licencias
Licencias cruzadas de la propia tecnologia
por la perteneciente a terceros
Acuerdos de colaboracion de diverso tipo
Integracion organizativa con otro titular
de DPI.

Se trata de un arroz transgénico que se encuentra enriquecido con vitamina A. Por ende su consumo permitiria un

suministro de dicha vitamina e impediria las consecuencias de su carencia.
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Kryder et al citado por Cabrera y Sanchez, op cit.

Sin embargo, debe aclararse que en algunos paises no existe ninguna patente relacionada con los componentes de

dicha tecnologia por lo cual su explotacion local no implica infracciones legales.
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0 de nuevos usos.
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Es el caso de las patentes sobre productos, de procedimientos que cubren el producto directamente obtenido por ellos

ver Heller y Eisenberg, citados por Cabrera y Sanchez, op cit.
Graff y Zilberman, citados por Cabrera y Sanchez, op cit.



En un estudio realizado por el ISNAR%*
se reportan datos de interés sobre el uso
de tecnologias propietarias en centros de
investigacion agricola latinoamericanos*.
Como parte de sus conclusiones se puede citar:

Recurso humano e infraestructura.

Las instituciones de la regién no poseen un
adecuado marco legal e institucional para
lidiar con el tema de los DPI. Practicamente
no existen Oficinas o personas encargadas
de asistir a los investigadores en estos temas,
transferencia de tecnologias, etc.

Conocimiento del tema

En general, aunque existe un mayor
conocimiento del tema tratandose de
instituciones de mayor desarrollo, aun se
considera que este es escaso o presenta
limitaciones o errores conceptuales.

Falta de Politicas institucionales
Para hacerle frente al tema que incluyen

propiedad de las invenciones, tecnologias con
las cuales se trabaja, etc. Tampoco existen

datos de tecnologias wusadas, acuerdos
existentes para el uso, etc.

Entre las lecciones y recomendaciones
se citan:

e Existe un uso extensivo de tecnologias
propietarias

45

e Falta de conocimiento en las esferas
administrativas y académicas sobre pro-
piedad intelectual y su manejo

e Se presenta una alta expectativa sobre
el logro de resultados y su proteccion
por DPI

e Se constaté que un 53 % de los materiales
y tecnologias se han adquirido de forma
informal. Usualmente se usan mediante
Acuerdos de Transferencia de Materiales
que no permiten la comercializacion futura.

e Se prevén posibles conflictos legales
en el caso de que los productos lleguen
al mercado

IV-OTROS MECANISMOS
PARA EL FOMENTO A
LA INNOVACION NO
RELACIONADOS CON
LOS DPI.

A pesar de la relevancia de los DPI para el
fomento de la innovacidon en universidades
y otros centros de investigacién, existen
mecanismos alternativos que pueden ser
explorados con el mismo propdsito.

Connett-Porceddu*' indica al respecto que la
existenciamismade herramientas de propiedad
intelectual podria presentar limitaciones para
el fomento de la innovacion si se consideran
3 aspectos. 1- Los derechos de propiedad,
y en este sentido la forma como se regulan
los derechos conferidos en el ADPIC resulta

39 Salazar, Silvia, Uso de Biotecnologias Apropiadas en algunos sistemas nacionales de investigacion agricola
latinoamericanos, en Investigacion Agricola y Propiedad Intelectual en América del Sur, Procitropicos, Brasilia, 2000

40 De la region solo se incluy6 a Costa Rica.
41 Cfr Connett-Porceddu, Marie, CAMBIA Biological

Resources

Initiative, UNCTAD/ ICTSD/HKU/IDRC Regional

DialogueIntellectual property rights ( IPRs), Innovation and Sustainable Development, 8-10 November 2005, Hong Kong.



sintomatica, no otorgan el derecho de llevar a
cabo la invencion, sino el de excluir a terceros
de su ejecucién. Por tal motivo, en caso de que
existan otros DPI otorgados sobre el contenido
de la invencién que se pretende ejecutar, esta
no podria ser llevada al mercado- al menos no
sin que se estuviera en presencia de licencias
o de la figura de las patentes dependientes-
2- No todas las tecnologias son protegibles
mediante DPIl-sean patentes de invencion o
derechos de obtencion vegetal- para ello se
requiere cumplir con ciertos requisitos- paralas
patentes novedad, aplicacién industrial y nivel
inventivo, y en de las variedades vegetales
deben ser distintas, nuevas, homegéneas y
estables-. En ocasiones ideas utiles pueden
no ser nuevas por haberse publicado o
haberse destruido su novedad de otra forma.
Asimismo, entre la concepcion de una nueva
idea y su desarrollo comercial, puede existir
un largo y costo proceso, de manera que la
existencia de un DPl no necesariamente
implica que se traduzca en una solucion
concreta a un problema productivo; de forma
que si el mercado potencial para la invencion
no es el adecuado, esta puede nunca ser
materializada. 3- Se cuenta con evidencia de
que las invenciones pueden ser fomentadas
aun en ausencia de DPI, como se ilustra en
el caso de las fuentes abiertas o libres (open
source) en el software, donde se permite que
cualquiera mejore y use la tecnologia con
fines comerciales, en el tanto no impida a
otros hacerlo, en cuya hipétesis, a diferencia
del caso del dominio publico, pueden existir
condiciones y restricciones para el uso de la
informacion inicial.
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Algunos mecanismos no basados necesa-
riamente en la propiedad intelectual se
describen brevemente a continuacion.

El caso de las “fuentes abiertas o libres
(open source)” de materiales biolégicos

a-

Como se indico en el parrafo anterior, un
sistema similar a las * fuentes abiertas o
libres™ para el software, puede ser utilizado
en el caso de invenciones relativas a los
recursos bioldgicos. De esta forma, los
diferentes sujetos participantes en el sistema
contribuyen al “pool” de las innovaciones, de
manera que cualquier otro participante puede
hacer uso de las ideas incluidas en el mismo-
eventualmente sujeto a ciertas condiciones-
pero sin que se otorgue ningun monopolio
a un individuo. La principal obligacion de
los participantes consiste en permitir el uso
no monopdlico de las innovaciones. Con la
ayuda del internet y de las tecnologias de
la informacién y la comunicacién, es posible
distribuir ampliamente las nuevas ideas y
requerir a otros su colaboracién para mejorar su
desarrollo y aplicacién practica, sin necesidad
de conceder derechos exclusivos a ninguno.

b- El caso de
y privadas*

las alianzas publico

Otro mecanismo para el fomento de la
innovacion reside en las alianzas entre el
sector publico y el sector privado, con el
propdsito de fomentar la innovacién y la puesta
en el mercado de productos y procesos.
Si bien es cierto estas alianzas pueden

42 Cfr en el mismo sentido, Cabrera Medaglia, Jorge, Biodiversity for (Bio) technology: biodiversity prospecting in practice
IP Strategy Today, No 11, Biodevelopments, New York, 2004



igualmente incorporar elementos de DPI en
su concertacion y desarrollo, la medida en
que lo hagan puede ser diversa, sumamente
atenuada o del todo inexistente. Por estarazon,
se incluyen en esta seccién del documento.
Sin duda las alianzas (partnerships) entre
el sector publico y el privado son complejas e
involucran factores tales como la confianza, el
entendimiento mutuo, respeto a los objetivos
y propositos, asi como el establecimiento de
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objetivos institucionales claros. Estas alianzas
pueden contemplar, de formas bastante
variada, aspectos relativos al manejo de los
DPI y la confidencialidad.

Un ejemplodeinterés de caraalainnovacion se
presenta en el cuadro No 4 entre el INBio (en su
caracter de ONG) y la empresa costarricense
Lisan, con el fin de desarrollar y comercializar
fitofarmacos y productos naturales*.

Cuadro 4. La colaboracién conjunta entre el INBio y la empresa Lisan*.

El Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica ( organizacion de caracter no
gubernamental sin fines de lucro), con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo,
mediante el Fondo Multilateral de Inversiones ( FOMIN), ejecutd un Programa dirigido a
promover el uso sostenible de la biodiversidad mediante la comercializacion de productos
derivados de ésta, especialmente por medio de pequefias empresas. Con el apoyo
financiero del Programa, que incluye contrapartidas del Instituto y de las compaiiias, la
empresa Laboratorios Lisan- del area de farmacéuticos genéricos-, y el INBio ejecutaron
un “acuerdo colaborativo de investigacion™ para el desarrollo de productos naturales
derivados de plantas ( fitofarmacos). Ello ha permitido a la empresa lanzar la linea
de productos “Lisan Natura”, otorgandole una ventaja sobre competidores locales
que producen medicamentos genéticos o productos naturales sin el adecuado control
de calidad. Como parte de la colaboracién seis productos han sido desarrollados y

registrados.

En este caso, el INBio aportd su capacidad y experiencia en la extraccion y quimica
de plantas, en su mayoria derivada de la colaboracién con firmas farmacéuticas
internacionales y Lisan su experiencia en el control de calidad, formulacion de productos
y comercializacion. Inicialmente un acuerdo de confidencialidad fue firmado, el cual
permitié el inicio de las negociaciones que condujeron a la presentacion de un plan
de investigacion a la Agencia Ejecutora y su comité consultivo, y la posterior firma del
acuerdo de colaboracién en investigacion antes citado.

La relacion colaborativa cubria cuatro fases principales: administrativas, investigacion,
transferencia de conocimiento y desarrollo pre-comercial.

43 El autor agradece la informacion suministrada por Ana Sylvia Huertas y Ana Lorena Guevara del INBio.
44 Roadmap to commercialization: Costa Rica, en Sharing Innovative Experiences, Vol 10: Examples of the Development
of Pharmaceuticals products from medicinal plants, UNDP, New York, 2005.
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Entre los resultados obtenidos a la fecha pueden indicar:

e Un manual comprensivo de procedimientos de laboratorio, incluyendo protocolos
para la extraccion y estandarizacion.
Generacion de datos preclinicos y clinicos
Una relacion de negocios e investigacion entre una institucion de investigacion y una
pequeia empresa

e Suplidores de materiales que cumplen con estandares de Buenas Practicas Agricolas

e Seis tipos de productos generados, que incluyen un gel, tabletas y cremas con efecto
terapéuticos variados.

e Laboratorios Lisan recibié un premio a la innovacion en el 2003

La experiencia demostrd que es posible generar alianzas entre el sector de investigacion
y el productivo que resultan en productos comerciales, a la vez que se conserva la
biodiversidad y se promueve el desarrollo econdmico. Se ilustra que es factible, mediante
alianzas entre sectores, transformar el conocimiento en productos comerciales. Por
supuesto que para que ello ocurra es necesario que se invierta en investigacion y
desarrollo para la creacion de productos innovadores.

Entre los principales impactos y lecciones aprendidas se tienen:

e Sedemostrd como la investigacion y el desarrollo pueden ser lideradas por instituciones

de paises en desarrollo.

El desarrollo de protocolos de fitofarmacos

La generacidén de nuevas oportunidades de capacitacion y empleo a través de la
introduccién de productos no tradicionales

El uso sostenible de la biodiversidad

Los beneficios se han generado a lo largo de toda la cadena de produccion, desde los
técnicos hasta los agricultores que proveen material.

Las tecnologias y el conocimiento existentes en el pais han sido utilizadas y puestas en uso.
Los beneficios derivados de los pagos realizados de la comercializacion de productos
Se usaran para promover iniciativas similares

e Laboratorios Lisan puede ofrecer fitofarmacos de alta calidad producidos enteramente
en el pais.

e Bajo el acuerdo con INBio, éste recibe regalias obtenidas de la venta de productos
comerciales las cuales son compartidas 50 y 50 con el MINAE para promover la
conservacion de la biodiversidad

e El proyecto ha pretendido evitar el extractivismo. Por ello los materiales son adquiridos
solamente de suplidores legales. Los suplidores deben cultivar sus recursos de manera
sostenible y cumplir con buenas practicas agricolas
Los resultados y conocimiento han sido transferidos a Lisan desde INBio
Existe la posibilidad de adquirir patentes para ciertos procedimientos y aplica-
ciones terapéuticas

e Seis Productos comerciales en el mercado



C) Otros mecanismos y acciones

complementarias.

Alarcon et al. en el estudio citado realizan
algunas consideraciones de interés para
favorecer lo que denominan “el cambio
institucional” para la innovacion con énfasis
en el campo agricola. A continuacion se
transcriben algunas de estas ideas por el
interés que presentan para este documento.

Incentivos fiscales

En primer lugar, aparece la opcion de estable-
cer incentivos tributarios para el gasto enservi-
cios tecnolégicos, incluida la investigacion. En
particular, cabe explorar mejor las posibilida-
des de un mayor desarrollo de esquemas de
“parafiscalidad” en rubros especificos, en los
cuales se pueda fijar un gravamen destinado
a la innovacion tecnolégica......Finalmente, si
bien cabe reconocer las dificultades que tie-
ne el concepto de exenciones tributarias mas
amplias para los gastos en innovacion tecnol6-
gica, no puede descartarse de plano tal moda-
lidad. Donde fuese viable podria constituir un
foco o componente importante de una politica
--transitoria o permanente-- cientifico-tecnolé-
gica o, mas propiamente, de innovacioén para
la agricultura. Ello podria hacerse con miras
al gasto en dos niveles: el de la contratacion
directa por las empresas o grupos de produc-
tores de servicios tecnolégicos especificos
conducentes a procesos de innovacion, y el
de estimular contribuciones del sector priva-
do a mecanismos intermedios, tales como
fondos para la investigacién, innovacion y
servicios tecnoldgicos.

Fondos para la innovacion

En segundo lugar, el disefio y el esta-
blecimiento de mecanismos como los fondos
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para la innovaciéon agricola, que capten
recursos del sector privado entre otras
fuentes, representan un segundo campo

de trabajo dentro de un enfoque revisado
de reconstruccion institucional. Ella
permite canalizar recursos que pueden
asignarse competitivamente a proyectos. Las
fuentes de recursos podrian ser diversas:
recursos parafiscales, exenciones tributarias
para el gasto en innovacion donde sea factible,
arreglos de aportes compartidos (matching
grants) donde el aporte privado da lugar a
un aporte paralelo oficial, recursos externos
de crédito y donaciones, etc. Dentro de los
fondos establecidos con recursos parafiscales
sera de interés fomentar modalidades de
cadena donde los aportes no son realizados
solamente por los productores primarios, sino
también por los secundarios o industriales y
los terciarios o de comercializacion”

Asimismo, es posible considerar otras acciones
para el fomento de la innovacién, tales como
las siguientes:

Subsidios gubernamentales

El Estado puede dirigir directamente subsi-
dios a actividades innovadoras en centros de
investigacién y universidades publicas,
considerando por supuesto los problemas pre-
supuestarios que enfrenta el aparato guberna-
mental para el financiamiento de actividades
como la investigacién publica, cuya conve-
niencia a pesar de la contundente evidencia
presentada, no siempre logra permear a las
altas esferas de decision politica.

Inversiones Abiertas
Igualmente las instituciones pueden, en la

medida de sus realidades presupuestarias,
decidir dedicar fondos para invertir en



determinadas areas de investigacion vy
desarrollo con el propésito de llevar al mercado
productos innovadores.

Fondos Competitivos

Asimismo, tanto desde el punto de vista de los
gobiernos centrales, como de las instituciones
de investigacion mismas, es posible establecer
fondos para el financiamiento- sobre una base
competitiva- de proyectos de investigacion
que fomenten la innovacion. Estos fondos
pueden servir para el apoyo de actividades
de investigacion y desarrollo que resulten
finalmente con desarrollos comerciales.

Por ultimo, aunque como se indicé este
documento se ha enfocado en el nivel
institucional, la innovacion no se desarrolla de
manera aislada de los sistemas nacionales de
innovacion. Por esta razon, a nivel nacional
se requiere emprender acciones tales como*:
incremento del gasto publico en ciencia y
tecnologia; desarrollo de un marco de politicas
que fomente la investigacién colaborativa
publica y privada: incentivos para la inversion
privada en | y D, tales como incentivos fiscales
y “match funding”; apoyo a instituciones y
empresas para explotar el DPI a través de la
obtencion de proteccién local e internacional;
modificaciones o revisiones a la legislacion
vigente en materia de DPI, de forma compatible

con las obligaciones internacionales,
que incluye modelos de proteccidon sui
generis, modelos o patentes de utilidad,

indicaciones geograficas, legislacion sobre
competencia, legislacién de acceso a recursos
genéticos, etc.

45 Wolson, op cit.
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e Las

V- CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.

e La region centroamericana debe consi-

derar prioritariamente como mejorar
sustancialmente su competitividad. El
fortalecimiento de los sistemas nacionales
de innovacién y en particular de las
instituciones publicas que los conforman
deviene critico. En particular, la articulacion
y vinculo con el sector privado resulta un
mecanismo que debe ser desarrollado
para facilitar la innovacion.

universidades y otros centros
de investigacion requieren construir
capacidades para el manejo de los DPI,
congruentes con su mision y objetivos
institucionales. Dicha capacidad incluye
poder evaluar sus necesidades de DPI,
cuando proteger, cuando poner en el
dominio publico, determinar los objetivos
de la solicitud de derechos y establecer
politicas sobre el licenciamiento vy
transferencia al sector privado. Asimismo,
deben normarse el uso de insumos
protegidos por terceros en los procesos
de investigacién. Mejorar la capacidad de
comprender el manejo e implicaciones de
los DPI es de suma relevancia.

e Adicionalmente, existen otras herramientas

para el fomento de la innovacién, no
necesariamente vinculadas con los DPI,
que resultan importantes de considerar,
tales como las alianzas publico-privadas;
subsidios, fondos competitivos, opciones
de "fuentes abiertas o libres" en materia
de recursos bioldgicos, etc.

e Por Uultimo, adicionalmente a cualquier

esfuerzo institucional que se realice son
necesariaslasiniciativasypoliticaspublicas
a nivel nacional, que permitan crear un
ambiente favorable a la innovacion.



