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EXAMEN DE LA CONFORMIDAD DE LA LEY N° 8631 DE PROTECCION DE LAS
OBTENCIONES VEGETALES Y DE LA MOCION DEL PROYECTO DE LEY DE
REFORMA Y ADICION DE VARIAS NORMAS QUE REGULAN MATERIAS
RELACIONADAS CON PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE 16.955) DE LA
REPUBLICA DE COSTA RICA CON EL ACTA DE 1991 DEL CONVENIO DE LA UPOV

Documento preparado por la Oficina de la Unién

Introduccidén

1.  Mediante carta de fecha 27 de marzo de 2008, dirigida al Secretario General de la
UPQV, el Ministro de Agricultura y Ganaderia de Costa Rica, S.E. Sr. Javier Flores Galarza,
solicitd el examen de la conformidad con el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV
(denominada en adelante “el Acta de 1991”) de la Ley N°8631 de Proteccion de las
Obtenciones Vegetales (denominada en adelante la “Ley”), promulgada el 6 de marzo
de 2008 y publicada el 19 de marzo de 2008, asi como de la mocion de reforma de los
articulos 2, 3 y 8 de la Ley en el marco del Proyecto de ley de reforma y adicion de varias
normas que regulan materias relacionadas con la propiedad intelectual (Expediente 16.955)
(denominado en adelante “Mocion del Proyecto de ley”). Dicha carta se reproduce en el
Anexo | del presente documento; el Anexo Il contiene la Ley; el Anexo Il contiene la
Mocion del Proyecto de ley.

2. El articulo 34.3) del Acta de 1991 dispone que “[a]ntes de depositar su instrumento de

adhesion, todo Estado que no sea miembro de la Unién o cualquier organizacion
intergubernamental solicitard la opinion del Consejo acerca de la conformidad de su
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legislacidn con las disposiciones del presente Convenio. Si la decision haciendo oficio de
opinion es positiva, podra depositarse el instrumento de adhesién.”

3.  El Gobierno de Costa Rica inicio el procedimiento de adhesién al Convenio de la
UPOV mediante carta de fecha 18 de marzo de 1999, en la cual S.E. Sr. Esteban R. Brenes,
Ministro de Agricultura y Ganaderia, solicitd la opinién del Consejo de la UPOV acerca de la
conformidad del “Proyecto de Ley para la Protecciéon de las Obtenciones Vegetales” con el
Acta de 1991.

4.  Ensu decimosexta sesion extraordinaria, el 26 de marzo de 1999, el Consejo decidio:

“a) informar al Gobierno de Costa Rica que el Proyecto de Ley para la
Proteccion de las Obtenciones Vegetales (Proyecto de Ley) sienta las bases de una
legislacion que esta en conformidad con el Convenio;

b) informar igualmente al Gobierno de Costa Rica que, tras la promulgacion sin
cambios sustanciales del Proyecto de Ley y tras la adopcion del Reglamento
correspondiente, podra depositar su instrumento de adhesion al Convenio;

C) solicitar al Secretario General que informe al Gobierno de Costa Rica de su
decision.”

5.  Esa decision, tomada por el Consejo el 26 de marzo de 1999, ya no es pertinente, puesto
que la Ley es distinta del Proyecto de ley de 1999. Por ello, y de conformidad con el
articulo 34.3) del Acta de 1991, el Gobierno de Costa Rica ha formulado una nueva peticion
(véase el parrafo 1 del presente documento), con el fin de solicitar la opinion del Consejo
respecto de la conformidad de la Ley y la Mocion del Proyecto de ley con el Acta de 1991.

Fundamento de la proteccién de las obtenciones vegetales en Costa Rica

6. A continuacion figura un analisis de la Ley como sera modificada por la Mocion del
Proyecto de ley, y siguiendo el orden de las disposiciones sustantivas del Acta de 1991.

Articulo 1 del Acta de 1991: Definiciones

7.  El articulo4 de la Ley contiene las definiciones de “[t]itulo de obtencion vegetal”
y “[v]ariedad”, en sintonia con las definiciones correspondientes del articulo1l del
Acta de 1991.

8. Enlos articulos 4 y 6 de la Ley figura la definicion de obtentor, que se ajusta a la del
articulo 1 del Acta de 1991.

9.  El articulo 4 de la Ley contiene una definicion de variedad esencialmente derivada que
corresponde a la del articulo 14.5)b) del Acta de 1991.
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10. El articulo 4 de la Ley contiene la siguiente definicién de “[v]ariedad notoriamente
conocida”, cuyo apartado a) corresponde al articulo 7 del Acta de 1991:

“Variedad notoriamente conocida: en particular se considera notoriamente conocida si:

a)  Esta inscrita o en trdmite de inscripcion en un registro de variedades
comerciales o protegidas, si este conduce a la concesion del derecho o a la inscripcion de
la variedad en el registro correspondiente.

b)  Seencuentra en una coleccién de referencia o en un banco de germoplasma.

C) Ha sido o esta en proceso de comercializacion.

d)  Fue objeto de una descripcion precisa publicada en el &mbito nacional o
internacional.

e) Se encuentra protegida por derechos intelectuales comunitarios sui géneris,
hayan sido estos derechos registrados o no, de conformidad con lo establecido en los
articulos 82 y 84 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788, siempre y cuando la variedad se
encuentre suficientemente descrita y sea posible verificar su existencia.

11. El articulo 4 de la Ley incluye también las definiciones de “[d]escubierto y puesto a
punto”, “[d]esarrollar”, “[m]aterial” (ademas de la definicion de “material” del articulo 21 de
la Ley, que corresponde a la definicion de “material” del articulo 16 del Acta de 1991),
“[s]lemilla” y “[v]ariedad protegida”.

Articulo 2 del Acta de 1991: Obligacion fundamental de las Partes Contratantes

12. EIl primer parrafo del articulo 1 de la Ley dispone que “[l]Ja presente Ley tiene por
objeto establecer el régimen juridico para la proteccion de los derechos de los obtentores de
variedades vegetales, salvaguardando el derecho al uso por parte del pequefio y mediano
agricultor”.

Articulo 3 del Acta de 1991: Géneros v especies que deben protegerse

13. El texto del articulo 2 de la Ley, modificado por la Mocidn del Proyecto de ley, es el
siguiente:

“Articulo 2 — Ambito de aplicacion

El &mbito de aplicacion de la presente Ley se extiende a las variedades de todos los
géneros y especies vegetales.

No se otorgara proteccién a las plantas silvestres de la biodiversidad costarricense

gue no hayan sido mejoradas por las personas, cuyo acceso se regira de acuerdo con la
normativa vigente en la materia.”

Articulo 4 del Acta de 1991: Trato nacional

14. El apartado a) del articulo 6 de la Ley dispone que “[p]odra solicitar el certificado de
obtencidn vegetal, el obtentor de la misma sea persona fisica o juridica, nacional o extranjera.
En el caso de que se trate del causahabiente o cesionario del derecho, debera acreditarse tal
condicion.”
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Articulos 5 a 9 del Acta de 1991: Condiciones de la Proteccion, Novedad, Distincion,
Homogeneidad y Estabilidad

15. Los articulos 12 a 16 de la Ley contienen disposiciones sobre las condiciones de
proteccion que corresponden a las de los articulos 5 a 9 del Acta de 1991.

16. En relacion con la segunda frase del articulo 7 del Acta de 1991, el articulo 4 de la Ley
contiene una definicion de “[v]ariedad notoriamente conocida” (véase el péarrafo 10 del
presente documento).

17. Siempre y cuando se adopte la enmienda del articulo 3 de la Ley, incluida en la Mocion

del Proyecto de ley, sin modificaciones, no parece haber en la Ley disposiciones que entren en
conflicto con el articulo 5.2) del Acta de 1991.

Articulo 10 del Acta de 1991: Presentacion de solicitudes

18. Los articulos 6 y 7 de la Ley contienen disposiciones pertinentes a la presentacion de
solicitudes. No parece haber en la Ley disposiciones que entren en conflicto con el
articulo 10 del Acta de 1991.

Articulo 11 del Acta de 1991: Derecho de prioridad

19. El articulo 10 de la Ley contiene disposiciones sobre el derecho de prioridad que se
ajustan al articulo 11 del Acta de 1991.

Articulo 12 del Acta de 1991: Examen de la solicitud

20. Elarticulo 8 de la Ley contiene disposiciones relativas al examen de la solicitud.

21. El texto del articulo 8.b) de la Ley, modificado por la Mocidon del Proyecto de ley, es el
siguiente:

“b) Por medio de informes de examen realizados por otras entidades oficiales
competentes 0 por organismos especializados, dentro del marco de la cooperacion
internacional.  Tales organismos actuaran de manera independiente y deberan
salvaguardar los intereses legitimos del obtentor. OFINASE tomard las medidas
necesarias a este efecto.”

22. Una vez adoptada la modificacién indicada en el parrafo 21 del presente documento, las
disposiciones del articulo 8 de la Ley se ajustaran a las del articulo 12 del Acta de 1991.

Articulo 13 del Acta de 1991: Proteccion provisional

23. El articulo 9 de la Ley contiene disposiciones sobre la proteccion provisional que se
ajustan a las del articulo 13 del Acta de 1991.
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Articulo 14 del Acta de 1991: Alcance del derecho de obtentor

24. Los articulos 18 y 28 de la Ley contienen disposiciones sobre el alcance del derecho de
obtentor.

25. En relacién con la disposicion del articulo 14.1)b) del Acta de 1991, el articulo 28 de la
Ley dispone lo siguiente:

“Articulo 28 — Licencias contractuales

El titular de un derecho de obtencion vegetal podra conceder a terceros, a titulo
exclusivo o no, una licencia que cubra todos o parte de los derechos del obtentor. Para
que dichas licencias de explotacién surtan efecto frente a terceros, deberan inscribirse en
el Registro de Variedades Protegidas.”

26. En una comunicacion de fecha 2 de abril de 2008 (vease el Anexo IV del presente
documento), el Gobierno de Costa Rica ha confirmado que se da aplicacion a la disposicion
del articulo 14.1)b) del Acta de 1991, “[e]l obtentor podra subordinar su autorizacion a
condiciones y limitaciones”, aunque la Ley no la recoja expresamente, porque esa disposicion
estd incorporada en el sistema juridico de Costa Rica (articulo 28 de la Constitucion y
articulo 1.022 del Codigo Civil).

27. El articulo 4 de la Ley contiene una definicion de variedad esencialmente derivada que

corresponde a la del articulo 14.5)b) del Acta de 1991. El articulo 4 de la Ley también recoge
las disposiciones del articulo 14.5)c) del Acta de 1991.

Articulo 15 del Acta de 1991: Excepciones al derecho de obtentor

28. Los articulos 22 y 23 de la Ley contienen disposiciones relativas a las excepciones al
derecho de obtentor, segln se indica a continuacion:

“Articulo 22 — Excepciones al derecho de obtentor

El derecho de obtentor no se extendera cuando terceros utilicen la variedad
protegida, que impliguen los siguientes actos:

a) Los realizados en el marco privado con fines no comerciales ni de lucro.

b) Los realizados con fines experimentales, de investigacion cientifica y de
docencia.

C) Los ejecutados para crear nuevas variedades asi como, para los actos
mencionados en los incisos a) y b) del articulo 18 de esta Ley, realizados con tales
variedades, a menos que las disposiciones del inciso c) del articulo 18, sean aplicables.

Acrticulo 23 — Excepcion al derecho para el agricultor

No lesiona el derecho del obtentor, quien reserve y siembre en su propia
explotacién, dentro de los limites razonables y a reserva de la salvaguarda de los intereses
legitimos de los obtentores, el producto de la cosecha que haya obtenido por el cultivo, en
su propia explotacion, de una variedad protegida o de una variedad cubierta por el
inciso c) del articulo 18 de esta Ley. Se exceptlian de esta disposicién las variedades de
las especies fruticolas, ornamentales y forestales, cuando se persigan fines comerciales.”
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Articulo 16 del Acta de 1991: Agotamiento del derecho de obtentor

29. El articulo 21 de la Ley contiene disposiciones relativas al agotamiento del derecho de
obtentor que corresponden a las del articulo 16 del Acta de 1991.

Articulo 17 del Acta de 1991: Limitacion del ejercicio del derecho de obtentor

30. El articulo 29 de la Ley prevé la concesion de una licencia obligatoria por razones de
interés publico, declarando que “[lJas condiciones para la concesion de las licencias
obligatorias, asi como el derecho del obtentor a recibir una remuneracion equitativa se
definirdn en el Reglamento de esta Ley”.

31. Siempre y cuando se adopte la enmienda del articulo 3 de la Ley, incluida en la Mocion

del Proyecto de ley, sin modificaciones, no parece haber en la Ley disposiciones que entren en
conflicto con el articulo 17 del Acta de 1991.

Articulo 18 del Acta de 1991: Reglamentacion econdmica

32. Siempre y cuando se adopte la enmienda del articulo 3 de la Ley, incluida en la Mocion
del Proyecto de ley (véase el péarrafo 41l del presente documento), sin modificaciones,
no parece haber en la Ley disposiciones que entren en conflicto con el articulo 18 del
Acta de 1991.

Articulo 19 del Acta de 1991: Duracién del derecho de obtentor

33. El articulo 19 de la Ley contiene disposiciones relativas a la duracion del derecho de
obtentor que se ajustan al articulo 19 del Acta de 1991.

Articulo 20 del Acta de 1991: Denominacion de la variedad

34. El articulo 17 de la Ley contiene disposiciones sobre las denominaciones de variedades
gue se ajustan al articulo 20 del Acta de 1991.

Articulo 21 del Acta de 1991: Nulidad del derecho de obtentor

35. El articulo 26 de la Ley contiene disposiciones sobre la nulidad del derecho de obtentor
gue se ajustan al articulo 21 del Acta de 1991.

Articulo 22 del Acta de 1991: Caducidad del derecho de obtentor

36. El articulo 27 de la Ley contiene disposiciones sobre la caducidad del derecho de
obtentor que corresponden a las del articulo 22 del Acta de 1991.
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Articulo 30 del Acta de 1991: Aplicacién del Convenio

37. En relacion con la obligacion de prever “los recursos legales apropiados que permitan
defender eficazmente los derechos de obtentor” (articulo 30.1)i) del Acta de 1991), la Ley
dispone lo siguiente:

a) los articulos 34 a 40 de la Ley prevén la aplicacion de las medidas provisionales
disponibles para defender el derecho de obtentor;

b) los articulos 41 a 48 de la Ley prevén la aplicacion de las medidas en frontera
disponibles para defender el derecho de obtentor; y

c) los articulos 51 a55 de la Ley prevén la aplicacion de los procedimientos y
recursos civiles disponibles para defender el derecho de obtentor.

38. En relacién con la obligacion prevista en el articulo 30.1)ii) del Acta de 1991, el
articulo 11 de la Ley dispone que “[u]na vez que la solicitud para la concesion del derecho de
obtentor haya cumplido todos los requisitos, la Ofinase procederd a su inscripcion en el
Registro de Variedades Protegidas y a otorgar el certificado de obtencion vegetal”.

39. El segundo parrafo del articulo 7 de la Ley dispone lo siguiente:

“Los procedimientos y las normas que se desarrollen reglamentariamente deberan incluir,
como minimo, los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtencion del titulo
de obtencion vegetal, la obligacion de publicar un aviso de las solicitudes presentadas, la
oportunidad de terceros de presentar oposiciones a las solicitudes presentadas, previo a su
otorgamiento, y el 6rgano competente para la resolucién del procedimiento. También se
publicard la informacion sobre los derechos de obtentor concedidos y de las
denominaciones propuestas y aprobadas.”

40. El articulo 7 de la Ley se ajusta a la obligacion de publicar informacion relativa a las
solicitudes de derecho de obtentor y a los titulos concedidos, asi como a las denominaciones
propuestas y aprobadas, segun se exige en el articulo 30.1)iii) del Acta de 1991.

Otros asuntos

41. El texto del articulo 3 de la Ley, como serd modificado por la Mocion del Proyecto de
ley, es el siguiente:

“Articulo 3 — Interés nacional

Declarese de interés nacional la actividad de generacién de variedades por parte de
personas fisicas y juridicas, publicas o privadas, por los beneficios que esto deriva al
desarrollo y la competitividad agropecuaria nacional.”

42. Siempre y cuando se adopte la enmienda del articulo 3 de la Ley, incluida en la Mocién
del Proyecto de ley, sin modificaciones, no parece haber en la Ley disposiciones que entren en
conflicto con el Acta de 1991.
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Conclusion general

43. En opinion de la Oficina de la Union, una vez se hayan incorporado las enmiendas
propuestas en la Mocion del Proyecto de ley, la Ley recoge las disposiciones sustantivas del
Acta de 1991. A la luz de lo antedicho, una vez que las enmiendas propuestas en dicha
Mocién hayan sido adoptadas sin modificaciones y estén en vigor, Costa Rica estara en
condiciones de “dar efecto” a las disposiciones del Acta de 1991, segun establece el
articulo 30.2) de esta ultima.

44. Se invita al Consejo a:

a) tomar nota del andlisis realizado
en el presente documento;

b) tomar una decisién positiva en
relacion con la conformidad de la Ley para
la Proteccién de las Obtenciones Vegetales
de CostaRica con las disposiciones del
Acta de 1991 del Convenio Internacional para
la Proteccion de las Obtenciones Vegetales, a
reserva de la adopcion de las enmiendas
propuestas en la Mocion del Proyecto de ley
con respecto a los articulos 2, 3y 8 de la Ley;
una vez que las modificaciones propuestas en
dicha Mocidén hayan sido adoptadas sin
modificaciones y estén en vigor, Costa Rica
podra depositar su instrumento de adhesion al
Actade 1991; y

c) autorizar al Secretario General a

informar de dicha decisién al Gobierno de
Costa Rica.

[Siguen los Anexos]



C(Extr.)/25/7

ANEXO |
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27 de marzo de 2008
DM 374

Idris
Secretario General
Unidn Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetaies (UPOV)
34, chemin des Colombettes
CH- 1211 Ginebra 20

Estimado Sefior Secretario General:

Por madio de la presente me permito informarle
que ef dia 6 de marzo de 2008 fue promulgada ley de la Republica, “Ley para la
Proteccion de las Obtenciones Vegetales” y se le otorgo el ndmero 8631, asi que se le
llamara Ley 8631, la misma fue publicada el dia 19 de marzo de 2008 en €| Diario
Oficial la Gaceta,

Ademds le remitimos una copia del expediente 16,955, REFORMA Y
ADICION DE VARIAS NORMAS QUE REGULAN MATERIAS RELACIONADAS CON
PROPIEDAD INTELECTUAL, vy, de ia mocidn presentada en aste proyecto donde se
agregara un articulo 7 nuevo en el cual se modificaran los articulos 2 , articulo 3 y
articulo 8 de la Ley 8631.

Asimismo  le comunico que Costa Rica ticne la intencidn de adherirse al
Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (Convenio de
la UPOV de fecha 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de
1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 (Convenio de la UPOV)),

Por lo tanto, en virtud ael Articulo 34.3) del Convenio de la UPOQV, el
Gobierno de Costa Rica solicita que 2. Consejo de la UPOV emita su opinidn respecto
de la conformidad de 1a Ley y del proyecto de Ley expediente 16.955 con las
disposiciones del Convenio de la UPOV; para tales fines les remito copia de la ley, y del
proyccto de ley expediente 16.955; ambos en versidn electrénica y version escrita.

Cordialmente y en espera dz la respuesta de la opinidn con respecto a la Ley
8631 Ley para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales, y, del expediente 16955,
Reforma y Adicion de Varias Normas aue Regulan Materias Relacionadas con Propiedad
Intelectual sin nada mas a gue refe-ir—e B

Cordialmente,

TEL.: (506) 2232-G420 - FAX: (506) 2296-6720 - E-mail despacho @ mag.ge-Lr APDO. 10094-1000 - San José, Costa Rico

[Sigue el Anexo I1]
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ANEXO II

PODER LEGISLATIVO
LEYES

N° 8631
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Objeto

La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen juridico para la proteccion de los
derechos de los obtentores de variedades vegetales, salvaguardando el derecho al uso por
parte del pequefio y mediano agricultor.

La proteccion otorgada no implica la autorizacion para la explotacion comercial de la
variedad, para lo cual deberdn cumplirse los requisitos establecidos en la legislacion
correspondiente, pudiendo impedirse la comercializacion cuando proceda para proteger el
orden publico o la moral, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar
los vegetales, o para evitar dafios graves al medio ambiente.

ARTICULO 2.- Ambito de aplicacion

El dmbito de aplicacion de la presente Ley se extiende a las variedades de todos los
géneros y especies vegetales; sin embargo, durante los primeros diez afios contados a partir
de su entrada en vigencia, solo se extendera a quince géneros y especies vegetales.

No se otorgara proteccion a las plantas silvestres de la biodiversidad costarricense que
no hayan sido mejoradas por las personas, cuyo acceso se regira de acuerdo con la normativa
vigente en la materia.

ARTICULO 3.- Interés publico

Declaranse de interés publico la actividad de generacion de variedades protegidas y la
concesion de titulo de obtencion varietal por parte de personas fisicas y juridicas
costarricenses, publicas o privadas, por los beneficios que esto deriva al desarrollo y la
competitividad agropecuaria nacional. El Estado debera incluirlas dentro del Plan Nacional de
Desarrollo, en total complemento con la legislacion nacional vigente que vela por el acceso y
la tutela de la biodiversidad, los derechos comunitarios sui géneris y el conocimiento
asociado.
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ARTICULO 4.- Definiciones
Para los efectos de esta Ley se definiran los siguientes términos:

Titulo de obtencion vegetal: titulo que se otorga al obtentor de una variedad vegetal,
con base en el cual se confieren sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la
presente Ley.

Descubierto y puesto a punto: proceso que incluye la observacion de una variacion
natural de una especie vegetal, su identificacion, aislamiento, seleccién, reproduccion o
multiplicacidn, caracterizacion y evaluacién. No quedara comprendido en la definicién
anterior el mero hallazgo.

Desarrollar: empleo de técnicas de mejoramiento genético para obtener una nueva
variedad vegetal.

Material: se entendera por material, en relacion con una variedad, lo siguiente:

a) El material de reproduccion o de multiplicacion vegetativa, en cualquier forma.
b) El producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de las plantas.

Obtentor: persona fisica o juridica que haya desarrollado o descubierto y puesto a punto
una nueva variedad.

Ofinase: Oficina Nacional de Semillas.

Semilla: toda estructura vegetal de reproduccion, multiplicaciobn o propagacion
destinada a la siembra o plantacion de una variedad vegetal. Se incluyen, dentro de esta
definicion, la semilla sexual y asexual, las plantas de vivero y el material de
multiplicacion o propagacion producidos mediante técnicas biotecnoldgicas.

Variedad o cultivar: conjunto de plantas de un solo taxén botanico del rango mas bajo
conocido que, con independencia de si responde o0 no plenamente a las condiciones para
la concesion de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresion de los
caracteres resultantes de un genotipo o de una combinacidn de genotipos; distinguirse de
cualquier otro conjunto de plantas por la expresion de al menos uno de dichos caracteres
y considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteracion.

Variedad esencialmente derivada: variedad que se deriva principalmente de una
variedad inicial o de una variedad que a su vez se deriva, principalmente, de una
variedad inicial, conservando al mismo tiempo las expresiones de los caracteres
esenciales que resulten del genotipo o de la combinacion de genotipos de la variedad
inicial; se distingue claramente de la variedad inicial y, salvo por lo que respecta de las
diferencias resultantes de la derivacion, es conforme a la variedad inicial en la expresion
de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinacion de genotipos
de la variedad inicial. Podran obtenerse, por la seleccion de un mutante natural o
inducido, de una variante somaclonal, la seleccion de un individuo variante entre las
plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingenieria
genetica, entre otros.
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Variedad notoriamente conocida: en particular se considera notoriamente conocida si:

a) Esta inscrita 0 en tramite de inscripcion en un registro de variedades comerciales
0 protegidas, si este conduce a la concesion del derecho o a la inscripcion de la
variedad en el registro correspondiente.

b) Se encuentra en una coleccion de referencia o en un banco de germoplasma.

c) Hasido o esta en proceso de comercializacion.

d) Fue objeto de una descripcion precisa publicada en el &mbito nacional o
internacional.

e) Se encuentra protegida por derechos intelectuales comunitarios sui géneris, hayan
sido estos derechos registrados o no, de conformidad con lo establecido en los
articulos 82 y 84 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788, siempre y cuando la variedad
se encuentre suficientemente descrita y sea posible verificar su existencia.

Variedad protegida: variedad que se encuentra inscrita en el Registro de Variedades
Protegidas.

CAPITULO I
ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS

ARTICULO 5.- Organo competente

La Oficina Nacional de Semillas (Ofinase) es el 6rgano competente de recibir, tramitar y
resolver las solicitudes para la concesion de los certificados de obtentor de variedades
vegetales y su inscripcion en el Registro de Variedades Protegidas que se crea para tal efecto;
asimismo, se encargara de regular lo que se establece en la presente Ley y su Reglamento.

ARTICULO 6.- Solicitante del derecho

a) Podréa solicitar el certificado de obtencion vegetal, el obtentor de la misma sea
persona fisica o juridica, nacional o extranjera. En el caso de que se trate del
causahabiente o cesionario del derecho, debera acreditarse tal condicion.

b) Salvo prueba en contrario, el solicitante sera considerado el titular del derecho de
obtencion.

C) En el caso de que varias personas hayan creado o descubierto y puesto a punto
conjuntamente una variedad, el derecho a obtener el titulo de obtencion vegetal
correspondera en comun a todas ellas, salvo pacto en contrario.

d) El derecho a obtener el certificado de obtencion vegetal correspondera, en forma
conjunta, al obtentor y a cualquier otra persona fisica o juridica, en el caso de que hayan
acordado compartir dicho derecho.

e) Todo contrato de trabajo que se establezca entre personas naturales o juridicas,
publicas o privadas dedicadas a la investigacion y el desarrollo de nuevas variedades
vegetales, debera especificar claramente la condicion de obtentor.

ARTICULO 7.- Procedimientos y publicacion

Los procedimientos y las normas generales para la presentacion, publicacion de
informacidn sobre solicitudes, concesiones de derechos de obtentor y las denominaciones
propuestas y aprobadas, el tramite, el examen técnico y la resolucidn de las solicitudes para la
concesion del derecho de obtentor, se estableceran reglamentariamente.
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Los procedimientos y las normas que se desarrollen reglamentariamente deberan incluir,
como minimo, los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtencidon del titulo de
obtencion vegetal, la obligacion de publicar un aviso de las solicitudes presentadas, la
oportunidad de terceros de presentar oposiciones a las solicitudes presentadas, previo a su
otorgamiento, y el érgano competente para la resolucion del procedimiento. También se
publicara la informacion sobre los derechos de obtentor concedidos y de las denominaciones
propuestas y aprobadas.

ARTICULO 8.- Examen técnico

La Ofinase examinara las variedades candidatas a ser protegidas en lo que respecta a la
distincion, homogeneidad y estabilidad, considerando alguna de las opciones siguientes:

a) Mediante la realizacion de ensayos de cultivo u otro tipo de pruebas, por parte de
la misma Ofinase, para lo cual podra contar con la colaboracion de otras instituciones
y/o organizaciones nacionales de investigacion.

b) Por medio de informes de examen realizados por otras entidades oficiales
competentes o por organismos especializados, dentro del marco de la cooperacion
internacional. Tales organismos deberan ser absolutamente independientes de quien
solicita el reconocimiento del derecho de obtentor.

c) Con base en la informacion de ensayos (DHE) presentada por el obtentor, de
acuerdo con los requerimientos que para tal efecto establezca la Ofinase, la cual estara
facultada para la inspeccidn de ensayos y la comprobacion de resultados.

d) Mediante inspecciones in situ, homologacion de examenes de distincion,
homogeneidad y estabilidad (DHE), realizados por entes oficiales, revision documental o
una combinacién de las opciones anteriores.

Se faculta a la Ofinase para que concierte acuerdos de cooperacién con entidades
nacionales y autoridades competentes de otros paises, con el proposito de cumplir las
exigencias que establece el examen técnico de las variedades candidatas a ser protegidas.

ARTICULO 9.- Proteccion provisional

El solicitante tendra derecho a reclamar una indemnizacién por dafios y perjuicios contra
cualquier persona que, durante el periodo comprendido entre la fecha de publicacion de la
solicitud y la fecha de otorgamiento del certificado de obtentor, haya realizado actos que, tras
la concesion del derecho, requieran la autorizacion del obtentor. Esta indemnizacion quedara
sujeta a la concesion del certificado de obtentor. La publicacion surtira los efectos de una
notificacion ante terceros.

ARTICULO 10.- Derecho de prioridad

a) Se otorgaréa el derecho de prioridad al solicitante de un certificado de obtencion
vegetal para la misma variedad, que anteriormente haya formulado una solicitud en
paises con los cuales Costa Rica tenga convenios o tratados en esta materia. La prioridad
consistira en que se le podra reconocer como fecha de presentacién de la solicitud en el
pais aquella de la primera solicitud en otro pais, siempre que no hayan transcurrido doce
meses desde la fecha en que se presentd la primera solicitud. Si la solicitud presentada
ante la Ofinase es precedida por varias solicitudes, la prioridad solo podra basarse en la
primera solicitud.
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b) Para beneficiarse del derecho de prioridad, el obtentor debera reivindicar, en la
solicitud presentada en el pais, la prioridad de la primera solicitud. El solicitante tendra
un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud en el
pais, para proporcionar una copia de los documentos que constituyan la primera
solicitud, certificada conforme por la autoridad ante la cual haya sido presentada la
primera solicitud, asi como las muestras o cualquier otra prueba de que la variedad
objeto de las dos solicitudes es la misma.

C) El obtentor se beneficiara de un plazo de dos afios tras la expiracion del plazo de
prioridad o, cuando la primera solicitud sea rechazada o retirada, de un plazo hasta de
seis meses a partir del rechazo o retiro, para proporcionar a la Ofinase cualquier
informacidn, documento o material exigidos para el examen previsto en el articulo 8 de
esta Ley.

ARTICULO 11.- Concesion del derecho de obtentor

Una vez que la solicitud para la concesion del derecho de obtentor haya cumplido todos
los requisitos, la Ofinase procedera a su inscripcion en el Registro de Variedades Protegidas y
a otorgar el certificado de obtencién vegetal.

CAPITULO Il ]
CONDICIONES DE LA PROTECCION

ARTICULO 12.- Condiciones

El derecho de obtentor se concedera a los obtentores de variedades vegetales nuevas, que
sean distintas, homogéneas, estables y que hayan recibido denominaciones establecidas, de
conformidad con las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento.

El solicitante debera satisfacer las formalidades previstas en la presente Ley y debera
pagar, a la Ofinase, los costos del servicio correspondiente.

La concesion del derecho de obtentor no podra depender de condiciones suplementarias
o diferentes de las mencionadas.

ARTICULO 13.- Novedad

Una variedad es considerada nueva, si el material de la variedad no ha sido vendido o
entregado de otra manera licita a terceros por el obtentor o su causahabiente, o con su
consentimiento, para fines de explotacion comercial de la variedad:

a) En el territorio nacional, més de un afio antes de la fecha de presentacion de la
solicitud.

b)  En el extranjero, mas de cuatro afios; si se trata de &rboles y vides, mas de
seis afos, antes de la presentacion de la solicitud.
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ARTICULO 14.- Distincién

Una variedad sera considerada distinta, si es posible diferenciarla claramente de
cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentacion de la solicitud, sea
notoriamente conocida, de acuerdo con la definicidn establecida en el articulo 4 de la presente
Ley.

ARTICULO 15.- Homogeneidad

Una variedad se considera homogénea, si es suficientemente uniforme en sus caracteres
pertinentes, a reserva de la variacion previsible de acuerdo con las particularidades de su
reproduccion sexuada o de su multiplicacion vegetativa.

ARTICULO 16.- Estabilidad

Una variedad se considera estable, si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados
después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, 0 en el caso de que el obtentor haya
definido un ciclo particular de reproduccion o multiplicacion, al final de cada ciclo.

ARTICULO 17.- Denominacion de la variedad

a) La variedad candidata a una proteccion sera designada por una sola
denominacién, que permita identificarla sin riesgo de confusién. La Ofinase se asegurara
de que, a reserva de lo dispuesto en el inciso d) de este articulo, ningun derecho relativo
a la designacion registrada como la denominacion de la variedad obstaculice la libre
utilizaciéon de la denominacion en relacion con la variedad, incluso después de la
expiracion del derecho de obtentor.

b) La denominacién no podrd componerse Unicamente de cifras, salvo cuando sea
una practica establecida para designar variedades. No debera ser susceptible de inducir a
error o de prestarse a confusion sobre las caracteristicas, el valor o la identidad de la
variedad, o sobre la identidad del obtentor. Concretamente, debera ser diferente de toda
otra denominacion que designe, en el territorio de cualquier miembro de la Union
Internacional para la Proteccion de Obtenciones Vegetales (UPOV), una variedad
existente de la misma especie o0 de una especie vecina, conforme a los requisitos y las
caracteristicas que se establezcan reglamentariamente.

C) La denominacién de la variedad ser& propuesta por el obtentor a la Ofinase. Si se
comprueba que esa denominacion no responde a las exigencias del inciso b) de este
articulo, la Ofinase denegara el registro y exigirda que el obtentor proponga otra
denominacién en un plazo prescrito.

La denominacion serd registrada por la Ofinase al mismo tiempo que se conceda el
derecho de obtentor.

d) Los derechos anteriores de terceros no seran afectados. Si, en virtud de un
derecho anterior, la utilizacion de la denominacion de una variedad estd prohibida a una
persona obligada a utilizarla, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) de este
articulo, la Ofinase exigira que el obtentor proponga otra denominacién para la variedad.
e) Una variedad solo podra ser objeto de solicitudes de concesion de un derecho de
obtentor bajo la misma denominacion entre los miembros de la UPOV. La Ofinase
registrara la denominacion asi propuesta, a menos que compruebe que la denominacién
es inadecuada en Costa Rica. En tal caso, exigira que el obtentor proponga otra
denominacion.
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f) La Ofinase asegurara la comunicacion a las autoridades de los demas miembros
de la UPQV, de las informaciones relativas a las denominaciones de variedades,
concretamente de la propuesta, el registro y la cancelacion de denominaciones. Toda
autoridad de los miembros de la UPOV podra transmitir sus observaciones eventuales
sobre el registro de una denominacidn a la Ofinase.

9) Quien, en Costa Rica, proceda a la puesta en venta o a la comercializacion del
material de reproduccion o de multiplicacion vegetativa de una variedad protegida en
Costa Rica, estara obligado a utilizar la denominacién de esa variedad, incluso después
de la expiracion del derecho de obtentor relativo a esa variedad, a condicién de que, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso d) de este articulo, no se opongan derechos
anteriores a esa utilizacion.

h)  Cuando una variedad se ofrezca en venta o se comercialice, estara permitido
asociar una marca de fabrica o de comercio, un nombre comercial o una indicacion
similar, a la denominacion de variedad registrada. Si tal indicacion se asocia de esta
forma, la denominacion debera ser, no obstante, facilmente reconocible.

CAPITULO IV
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL OBTENTOR

ARTICULO 18.- Derechos del obtentor

a) A reserva de lo establecido en los articulos 21, 22 y 23 de esta Ley, se requerira la
autorizacion del titular del derecho para la reproduccion o multiplicacion; produccion;
preparacion para esos fines; oferta en venta, venta o cualquier otra forma de
comercializacion; exportacion o importacion; asi como posesion de la semilla de la
variedad protegida, para cualesquiera de los actos anteriores.
b) Se requerira la autorizacién del obtentor para los actos mencionados en el
inciso a) de este articulo, realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas las
plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilizacion no autorizada de la semilla
de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer, razonablemente,
su derecho en relacion con dicha semilla.
C) Las disposiciones de los parrafos a) y b) también se aplican a lo siguiente:
1) A las variedades que no se distinguen claramente de la variedad protegida,
de conformidad con el articulo 14 de esta Ley.
2) A las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando
esta, a su vez, no sea una variedad esencialmente derivada.
3) A variedades cuya produccion necesite el empleo repetido de la variedad
protegida.

ARTICULO 19.- Duracién del derecho de obtentor

El derecho de obtentor tendrd una vigencia de veinte afios, excepto para variedades de
especies perennes, en cuyo caso sera de veinticinco afios. La duracion, en todos los casos, se
contard a partir de la fecha de la concesion del derecho de obtentor.
ARTICULO 20.- Transferencia del derecho

El derecho de obtentor sera transferible inter vivos y mortis causa; el nuevo titular

ostentara los mismos deberes y derechos que su predecesor, durante el tiempo restante de la
proteccion.
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ARTICULO 21.- Agotamiento del derecho de obtentor

a) El ejercicio del derecho de obtentor se dara por agotado cuando el material de la
variedad protegida haya sido comercializado por el titular del derecho o con su
asentimiento, excepto cuando sea destinado a una nueva produccion de semilla o a una
exportacion que permita la reproduccion o multiplicacion, a un pais que no proteja las
variedades del género o de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el
material exportado esta destinado al consumo.
b) Para los fines de lo dispuesto en el inciso a) de este articulo, se entenderd por
material, en relacién con una variedad, lo siguiente:

1)  El material de reproduccion o de multiplicacion vegetativa, en cualquier

forma.

2)  El producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de las

plantas.

3)  Todo producto fabricado, directamente a partir del producto de la cosecha.

ARTICULO 22.- Excepciones al derecho de obtentor

El derecho de obtentor no se extendera cuando terceros utilicen la variedad protegida,
que impliquen los siguientes actos:

a) Los realizados en el marco privado con fines no comerciales ni de lucro.

b) Los realizados con fines experimentales, de investigacion cientifica y de docencia.
C) Los ejecutados para crear nuevas variedades asi como, para los actos
mencionados en los incisos a) y b) del articulo 18 de esta Ley, realizados con tales
variedades, a menos que las disposiciones del inciso c) del articulo 18, sean aplicables.

ARTICULO 23.- Excepcion al derecho para el agricultor

No lesiona el derecho del obtentor, quien reserve y siembre en su propia explotacion,
dentro de los limites razonables y a reserva de la salvaguarda de los intereses legitimos de los
obtentores, el producto de la cosecha que haya obtenido por el cultivo, en su propia
explotacion, de una variedad protegida o de una variedad cubierta por el incisoc) del
articulo 18 de esta Ley. Se exceptian de esta disposiciéon las variedades de las especies
fruticolas, ornamentales y forestales, cuando se persigan fines comerciales.

ARTICULO 24.- Mantenimiento del derecho

Para mantener en vigencia la proteccion, el titular del derecho de una obtencion vegetal
debera conservar, durante el periodo de proteccion, el material genético correspondiente a la
variedad protegida o, cuando proceda, a sus componentes hereditarios, y pagar un costo anual
a la Ofinase.

La Ofinase podra requerir al titular de un derecho de obtencion vegetal para que
presente, en los plazos que establezca el Reglamento de esta Ley, la informacion, los
documentos, las muestras o el material que estime necesarios, a fin de verificar su adecuado
mantenimiento.
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ARTICULO 25.- Extincion del derecho

El derecho de obtentor se extingue por lo siguiente:

a)
b)

El vencimiento del plazo.
La renuncia del titular mediante una declaracion por escrito dirigida a la Ofinase.

ARTICULO 26.- Nulidad del derecho

a)

Toda persona que justifique un interés legitimo podra presentar, a la Ofinase una

solicitud de declaracion de nulidad.

b)

c)

La Ofinase declarara nulo el derecho de obtentor, si se comprueba lo siguiente:

1)  Que la variedad no era nueva o distinta en la fecha de presentacion de la
solicitud o, dado el caso, en la fecha que se establezca en el derecho de prioridad.
2)  Que la variedad no era homogeénea o estable cuando se concedi6 el derecho
de obtentor, segun las informaciones y los documentos proporcionados por el
solicitante.

3) Que el derecho de obtentor fue concedido a una persona que no tenia
derecho a él.

El derecho de obtentor declarado nulo se considerard como no concedido.

ARTICULO 27.- Cancelacién del derecho

a)

b)

La Ofinase cancelara el derecho de obtentor en los siguientes casos:

1)  Si se comprueba que el titular no ha cumplido su obligacién de mantener la
variedad durante el periodo de proteccion, o que la variedad ya no es homogénea
0 estable.

2) Si el titular no responde a la solicitud en el sentido de suministrar la
informacion, los documentos o el material de reproduccion o multiplicacion que
se consideren necesarios para el control del mantenimiento de la variedad.

3)  Si despues de que la Ofinase previene un cambio en la denominacion de la
variedad, el titular no propone, en el plazo concedido, otra denominacion
adecuada.

4)  Cuando el obtentor no haya pagado el precio publico anual definido en el
Reglamento de esta Ley, previo requerimiento por escrito.

La cancelacion solo podra declararse tras el requerimiento hecho al titular de

cumplir la obligacion que se le impone, en un plazo maximo de seis meses, previamente
notificado.

c)

La cancelacion debera anotarse en el Registro de Variedades Protegidas y debera

ser comunicada mediante una publicacion, por una sola vez, en el diario oficial
La Gaceta y en un diario de circulacion nacional.

ARTICULO 28.- Licencias contractuales

El titular de un derecho de obtencion vegetal podra conceder a terceros, a titulo
exclusivo o no, una licencia que cubra todos o parte de los derechos del obtentor. Para que
dichas licencias de explotacion surtan efecto frente a terceros, deberan inscribirse en el
Registro de Variedades Protegidas.
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ARTICULO 29.- Licencias obligatorias

Cuando lo exijan razones calificadas de interés publico, el Poder Ejecutivo, mediante
decreto, podré limitar, en cualquier momento, el derecho del obtentor mediante una licencia
obligatoria, aun sin el acuerdo de su titular, para que el derecho sea explotado por una entidad
estatal o por terceros autorizados por el Gobierno. El titular del derecho objeto de la licencia
obligatoria debera ser notificado.

Las condiciones para la concesion de las licencias obligatorias, asi como el derecho del
obtentor a recibir una remuneracion equitativa se definiran en el Reglamento de esta Ley.

CAPITULOV
RECURSOS FISICOS Y ECONOMICOS

ARTICULO 30.- Recursos

a) El financiamiento del sistema de Registro de Variedades Protegidas se cubrira por
medio del fondo generado con el cobro de los servicios prestados y los aportes
financieros recibidos del Estado, mediante presupuestos ordinarios y extraordinarios de
la Republica. Estos fondos seran depositados en una cuenta de la Ofinase que se abrira
en cualquier banco del Sistema Bancario Nacional y su administracion estara bajo el
control de la Contraloria General de la Republica.

b) Para la implementacion de esta Ley, el Estado dotard a la Ofinase de la
infraestructura y el equipo basico asi como de las facilidades requeridas. Igualmente, se
le facultara para la contratacion de personal y servicios especializados que se financiaran
con los recursos generados por la aplicacion de esta Ley.

C) Para los fines de la presente Ley, las instituciones del Estado quedan facultadas
para que donen o transfieran de su patrimonio, a la Ofinase, todo tipo de bienes muebles
e inmuebles, previo cumplimiento de los procedimientos establecidos en la legislacion
nacional para tales efectos.

d) Se faculta a la Ofinase para que reciba todo tipo de donaciones, sea en efectivo o
por medio de bienes muebles e inmuebles procedentes del Estado y de instituciones
publicas costarricenses, asi como de gobiernos con los que se establezcan convenios de
cooperacion.

ARTICULO 31.- Costo del servicio

Facultase a la Ofinase para que establezca los precios publicos correspondientes por la
prestacion de los siguientes servicios:

a)  Tramitacion y resolucion de solicitudes del titulo de proteccion vegetal.
b) Reivindicacion de la prioridad.

c) Realizacion del examen técnico de la variedad candidata.

d)  Concesion del titulo de proteccidn vegetal.

e) Mantenimiento anual de los derechos del obtentor en vigencia.

f) Registro de las licencias de explotacion.

9) Prestacion de servicios administrativos.
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La fijacion del valor de los servicios se realizara considerando los costos determinados
localmente, aplicando el principio de servicio al costo, con los ajustes correspondientes de
acuerdo con los parametros establecidos en otros paises, con los cuales Costa Rica haya
suscrito convenios de reciprocidad en esta materia.

CAPITULO VI
OBSERVANCIA DEL DERECHO DE OBTENTOR

ARTICULO 32.- Ambito de aplicacion

La violacion de cualquier derecho protegido por esta Ley dara lugar a interponer las
acciones, las denuncias o los recursos administrativos ejercidos ante la Ofinase y las acciones
judiciales ordenadas en la presente Ley, sin perjuicio de otras disposiciones del ordenamiento
juridico.

La autorizacion del titular del derecho de obtencion vegetal sera siempre expresa y por
escrito.

ARTICULO 33.- Interpretacion

En el examen judicial y administrativo de las posibles violaciones a los derechos
consignados y protegidos por esta Ley, el juez competente y la Ofinase, respectivamente,
deberan utilizar las reglas de la sana critica, los principios de observacion y verificacion
cientifica, asi como los principios de razonabilidad, racionalidad y la buena fe, en cada caso
concreto.

En todo procedimiento administrativo, iniciado ante la Ofinase, o proceso judicial, al
aplicar la sancion final la autoridad competente tomara en cuenta la proporcionalidad entre la
conducta ilicita y el dafio causado al bien juridico tutelado.

CAPITULO VII
MEDIDAS CAUTELARES

Seccion |
Disposiciones generales

ARTICULO 34.- Adopcién de medidas cautelares

Antes de iniciar un proceso por infraccion de un derecho de obtencién vegetal, durante
su transcurso o en la fase de ejecucién, la autoridad judicial competente o la Ofinase, segun
corresponda, adoptara las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesion
grave y de dificil reparacion al titular del derecho, y garantizar, provisionalmente, la
efectividad del acto final o de la sentencia.

Una medida cautelar solo se ordenard cuando quien la pida acredite ser el titular del
derecho o su representante. La autoridad judicial o la Ofinase requerird que quien solicite la
medida otorgue garantia suficiente, antes de que esta se dicte para proteger al supuesto
infractor y evitar abusos.
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ARTICULO 35.- Proporcionalidad de la medida

Toda decision que resuelva la solicitud de adopcion de medidas cautelares, debera
considerar tanto los intereses de terceros como la proporcionalidad entre los efectos de la
medida, asi como los dafios y perjuicios que esta pueda provocar.

ARTICULO 36.- Medidas

a) Podran ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

b) El cese inmediato de los actos que constituyen la infraccion.

c) El embargo de las variedades falsificadas o ilegales.

d)  La suspension del despacho aduanero de las variedades referidas en el inciso c)
anterior.

e) La caucion, por el presunto infractor, de una fianza o de otra garantia suficiente.

ARTICULO 37.- Procedimiento

Dentro de las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida
cautelar, la autoridad judicial o la Ofinase debera conceder audiencia a las partes para que,
dentro del plazo de tres dias habiles, se manifiesten sobre la solicitud. Transcurrido este
plazo, la Ofinase o el tribunal competente procedera, con contestacion o sin ella, a resolver
dentro de tres dias lo procedente sobre la medida cautelar. La resolucion tomada por la
Ofinase o la autoridad judicial debera ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelacién no
suspende los efectos de la ejecucion de la medida.

En los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la
medida, la autoridad judicial o la Ofinase debera resolver la procedencia de la solicitud de la
medida cautelar, en el plazo de cuarenta y ocho horas después de presentada.

ARTICULO 38.- Medida cautelar sin participacion del supuesto infractor

Cuando se ejecute una medida cautelar sin haber oido previamente a la otra parte, la
Ofinase o la autoridad judicial competente la notificara a la parte afectada, dentro de los tres
dias habiles después de la ejecucién. La parte afectada podra recurrir la medida ejecutada.

ARTICULO 39.- Plazo para presentar la denuncia o la demanda

Si la medida cautelar se pide antes de incoar el proceso y es adoptada, la parte
promovente debera presentar la demanda judicial en el plazo de un mes, contado a partir de la
notificacion de la resolucion que la acoge. De no presentarse en tiempo la demanda, o bien,
cuando se determine que no se infringio un derecho de obtencion vegetal, la medida cautelar
se tendra por revocada y la parte que la solicitd sera responsable por los dafios y perjuicios
ocasionados, los cuales se liquidaran siguiendo el tramite de ejecucion de sentencia.

ARTICULO 40.- Dafios y perjuicios

Si la demanda judicial no se presenta en tiempo, o bien, si la medida cautelar es
revocada o por cualquier otra causa se deja sin efecto, quien pretenda tener derecho al
resarcimiento por los dafios y perjuicios causados con su ejecucion, debera solicitarlo, dentro
del plazo de un mes, a quien conozca del proceso de base. De no solicitarlo en el periodo
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sefialado o si no se acredita el derecho, se ordenara devolver al actor la caucion por dafios y
perjuicios.

Para los supuestos aludidos en el parrafo anterior, cuando la medida cautelar se origine
en una decision administrativa, la parte afectada debera acudir a la via judicial para demandar
la indemnizacion por los dafios y perjuicios que se le hayan ocasionado con la ejecucién de la
medida.

Seccion 11
Medidas en frontera

ARTICULO 41.- Aplicacion de medidas en frontera

Cuando se requiera aplicar una medida cautelar en el momento del despacho aduanero
de las variedades falsificadas o ilegales, la decision administrativa de la Ofinase o la decision
judicial que ordena tal medida, debera ser comunicada de inmediato a las autoridades
aduaneras y a la parte demandada.

ARTICULO 42.- Solicitud de medidas en frontera

El titular de un derecho de obtencion vegetal que tenga conocimiento fundado sobre la
Ilegada o el despacho de mercancias que infrinjan su derecho, podréa solicitarle a la Ofinase o
a la autoridad judicial, que ordene a las autoridades aduaneras suspender el despacho.

A todo titular de un derecho de obtencion vegetal protegido o su representante, que
solicite la suspension del despacho de las variedades, se le exigira, como minimo, que:

a) Acredite ser el titular o el representante de un derecho de obtencion vegetal.

b)  Otorgue una garantia por un monto razonable, antes de que se dicte, para proteger
al supuesto infractor y evitar abusos.

C) Aporte la informacion y descripcion de la variedad vegetal tan detallada como sea
posible, para que las autoridades de aduana puedan identificarla con facilidad.

Ejecutada la suspension del despacho de mercancias, la Ofinase o las autoridades
judiciales lo notificaran inmediatamente al importador o exportador de las variedades
vegetales y al solicitante de la medida.

ARTICULO 43.- Casos en que no aplican las medidas en frontera

No sera obligatorio aplicar las medidas en frontera contenidas en este capitulo a lo
siguiente:

a) Las importaciones de variedades vegetales puestas en el mercado nacional por el
titular del derecho o con su consentimiento, y las importaciones hechas por quienes estan
autorizados por el Estado o de acuerdo con las leyes del pais, una vez que el titular del
derecho o su representante las haya introducido licitamente en el pais o en el extranjero.
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ARTICULO 44.- Inspeccion

Una vez suspendido por las autoridades de aduanas el despacho aduanero de las
variedades vegetales, la Ofinase o la autoridad judicial, le permitira al titular del derecho o a
su representante que las inspeccione, con el Unico fin de fundamentar sus reclamaciones. Al
permitir la inspeccion y cuando sea pertinente, la autoridad aduanera podra disponer lo
necesario para proteger cualquier derecho de informacion no divulgada (secretos comerciales
o industriales).

Comprobada una infraccion por la Ofinase o la autoridad judicial, y a solicitud del titular
del derecho o su representante, las autoridades de aduana deberan informar el nombre y la
direccion del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancias;
ademas, la cantidad y descripcion de las mercancias objeto de la suspension.

ARTICULO 45.- Destruccion y comiso de variedades vegetales

Al emitir la autoridad judicial una resolucion que autorice destruir variedades vegetales,
debera considerar los intereses de terceros, asi como la proporcionalidad entre la gravedad de
la infraccion y la medida ordenada. En la resolucién firme de la autoridad judicial, podra
disponerse que las autoridades de aduana destruyan o eliminen las variedades falsificadas o
ilegales.

Las autoridades de aduana no permitirdn que las variedades falsificadas o ilegales se
reexporten en el mismo estado ni las someteran a ningdn procedimiento aduanero distinto,
hasta que la autoridad judicial competente se pronuncie sobre el destino o la destruccién de
tales variedades.

ARTICULO 46.- Retencién infundada

Cuando haya habido retencién infundada de las variedades vegetales, las autoridades
judiciales condenaran en abstracto, al demandante, al pago por los dafios y perjuicios
causados al importador, al consignatario y al propietario de las variedades; dicho pago sera
liquidado en ejecucion de sentencia.

ARTICULO 47.- Ejecucion de medidas en frontera

Las medidas en frontera seran ejercidas en los puestos de control y las estaciones de
cuarentena ubicados en fronteras, puertos, aeropuertos y almacenes fiscales por donde
ingresan y egresan al territorio nacional las obtenciones vegetales.

ARTICULO 48.— Inspecciones

Los funcionarios autorizados podran realizar las acciones que correspondan acorde a
nuestro ordenamiento juridico, para garantizar el cumplimiento de la observancia de las
obtenciones vegetales; para ello, las personas fisicas o juridicas dedicadas al trasiego de
obtenciones vegetales, previa identificacion del funcionario, colaboraran y facilitaran las
inspecciones que realicen los inspectores aqui acreditados.
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Seccion 11
Procedimientos administrativos en materia
de obtenciones vegetales

ARTICULO 49.- Normas sobre los procedimientos administrativos

Los procedimientos administrativos en materia de obtenciones vegetales seran los
dispuestos en la presente Ley y su Reglamento.

ARTICULO 50.- Recursos contra las decisiones de la Ofinase

Las decisiones de la Ofinase tendran recurso de revocatoria ante el drgano que dictd la
resolucion respectiva y, de apelacién, ante el ministro de Agricultura y Ganaderia.

Seccién IV
Procesos civiles

ARTICULO 51.- Medidas cautelares en procesos civiles

Sin perjuicio de lo ordenado por el libro I, titulo IV, del Cddigo Procesal Civil, en todo
proceso relativo a la proteccion de los derechos de titulares de obtenciones vegetales, el juez
podra adoptar las medidas cautelares referidas en esta Ley.

ARTICULO 52.- Procesos civiles

Las pretensiones de los titulares de obtenciones vegetales se tramitaran y decidiran
mediante el proceso abreviado que manda el libro 11, titulo I1, del Codigo Procesal Civil.

Los casos de competencia desleal se tramitaran en la via sumaria, segun el articulo 17 de
la Ley N° 7472, Promocion de la competencia y defensa efectiva del consumidor, de
20 de diciembre de 1994.

ARTICULO 53.- Pruebas bajo el control de la parte contraria

Dentro del proceso abreviado o en los casos de competencia desleal, dentro del proceso
sumario, cuando una parte haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus
alegaciones y esta se encuentre bajo el control de la parte contraria, el juez estara facultado
para ordenarle que la aporte. Si procede, la prueba sera presentada a condicion de que se
garantice la proteccién de la informacion no divulgada.

ARTICULO 54.- Criterios para fijar dafios y perjuicios

Los dafios y perjuicios ocasionados por infracciones civiles contra esta Ley seréan fijados
por el juez, preferentemente con base en un dictamen pericial. A falta de dictamen pericial, no
seran menores que el valor correspondiente a un salario base, fijado segun el articulo 2 de la
Ley N° 7337, de 5 de mayo de 1993.

En todo caso, y sin perjuicio del minimo establecido, en la resolucién por la cual se
finalice la causa, deberan tomarse en consideracion los beneficios que el titular habria
obtenido de no haberse producido la violacion, los beneficios obtenidos por el infractor, el
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precio, la remuneracién o la regalia que el infractor hubiera tenido que pagar al titular para la
explotacion licita de los derechos violados.

ARTICULO 55.- Decomiso y destruccion de variedades vegetales en sentencia civil

A peticion de parte o de oficio, la autoridad judicial podra dictar, interlocutoriamente o
en sentencia, el decomiso de las variedades falsificadas o ilegales objeto de la demanda, y su
destruccion solo podra dictarse en sentencia.

Rige a partir de su publicacion.
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los veintiocho dias del mes de febrero de dos
mil ocho.

Comunicase al Poder Ejecutivo

Francisco Antonio Pacheco Fernandez
PRESIDENTE

Xinia Nicolas Alvarado Guyon Massey Mora
PRIMERA SECRETARIA SEGUNDO SECRETARIO

Dado en la Presidencia de la Republica.—San José, a los seis dias del mes de marzo del dos
mil ocho.

Ejecdtese y publiquese

OSCAR ARIAS SANCHEZ.—EI Ministro de Agricultura y Ganaderia, Javier Flores
Galarza.—1 vez.—(Solicitud N° 41480-MAG).—C-422620.—(L8631-25280).

[Sigue el Anexo Ill]
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ANEXO Il

‘ASAMBLEA LEGISLATIVA

REPUSBLICA DE COSTA RICA
MGCCION

ASUNTO: EXP. 16.955. Reforma y Adicién de varias ‘normas qgue regulan
materias relacionadas con Propiedad Intelectual,

VARIOS SENORES DIPUTADOS:

HACEN LA SIGUIENTE WMOCION: Para que se agregue un nuevo articulo 2l
proyecto de ley en discusion, que se lea de la siguiente manera:

“ARTICULO 7.-

Reférmense los articulos 2 pérrafo primero, 3 y 8 inciso b) de la Ley de Proteccion
de las Obtenciones Vegetales, N.° 8631, de 6 de marzo de 2008, para que en
adelanfe se |ean de la siguiente manera:

“Articulo 2. Ambito de Aplicacidn

El ambito de aplicacion de la presente ley se extiende a las variedades de todos los
géneros y especies vegetales. .

.

"Articulo 3.- Interés Nacional.

Declérese de interés nacional la actividad de generacion de variedades por parte de
personas fisicas y juridicas, pablicas o privadas, par los beneficios que esto deriva al
desarrollo y la competitividad agropscuaria nacional.”

“ARTICULO 8.- Examen técnico

b) Por medio de informes de examen realizados por ofras enfidades oficiales
competentes o por organismos especializados, dentro del marco de la cooperacion
internacional. Tales organismos actuardan de .mangra independiente y deberan
salvaguardar los intereses legltimos del obtentor. OFINASE tomagré las medidas
necesarias a este efecto. >

LT

[Sigue el Anexo V]
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ANEXO IV

iz
%&:‘dﬁsr{a de jgrg‘mﬁ‘um y ganadlarfa
:Z)ajpa:éo Lx,’ Mmafm
03 de abril de 2008
DM 401
Dr. Kamil Idris

Secretario General

Unidn Internacional para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales (UPOV)
34, chemin des Colombettes

CH- 1211 Ginebra 20

Estimado Serior Secretario General:

Por medio de la presente me permito informarle sobre la forma en que
se implementa el articulo 14 (1) (b) del Convenio UPOV acta de 1991, en la
legislacién costarricense, La norma citada del convenio establece que "&f
obtentor podrd subordinar su autorizacion a condiciones y a
limitaciones.” Dicha disposicion es aplicable a través de varias normas
vigentes y principios establecidos en el ordenamiento juridico costarticense.

En primer lugar, se debe partir de la base de que la Constitucion Politica
de Costa Rica protege la propiedad privada a través del articulo 45, y
especificamente los derechos de propiedad intelectual a través del articulo 47.
Estos son los fundamentos constitucionales para el establecimiento de cualquier
sistema de propiedad intelectual en Costa Rica.

Adicionalmente, la Constitucion Politica enuncia en su articulo 28 que
todo habitante tiene plena libertad de realizar todo lo que NO le esté
prohibido. A su vez, las disposiciones contenidas en el Libro IV, Capftulo I del
Cddigo Civil recogen el principio de libertad contractual. Asimismo, el articulo
1022 del Cédigo Civil costarricense dispone que “los contratos tienen fuerza
de ley entre las partes contratantes.,”

TEL: (508) 9232-9420 - FAX: (506) 22966720 - B-meit despacho @ mag.ga.ar APDO. 10094-1000 - San José, Costa Rico
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De las anteriores normas citadas se desprende como el obtentor puede
disponer de su titulo de manera exclusiva, pudiendo limitar y condicionar, por
medios contractuales, su autorizacién para llevar a cabo cualquiera de las
actividades permitidas a través de los derechos de los obtentores respecto a su
obtencidn vegetal.

En conclusion aunque la disposicidn del articulo del Convenio no se
encuentra Incorporada expresamente en el texto sometido a estudio al Consejo

de la UPOV, la misma es aplicable a través de lo establecido en el articulo 28 de
la Constitucion y las normas del Cédigo Civil.

Cordialmente y en espera de la respuesta de la opinién con respecto a Ia
Ley 8631 Ley para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales, sin nada més a
que referirme.

Cordialmente,

JFG/Ame

TEL.: (506) 2232-0420 . FAX; (508) 2296-6720 - E-mai! despache @ mag.go.ar APDO, 10094-1000 - San José, Costa Rica

[Fin del Anexo IV y del documento]



