7961

PROTECCION A LOS SISTEMAS DE TRAZADOS
DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

CAPITULO I

DEFINICIONES

ARTICULO 1.- Términos utilizados

Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes

conceptos:

a) Circuito integrado: Producto, en su forma final o
intermedia, de cuyos elementos, al menos uno es activo y
alguna o todas las interconexiones fTorman parte del
cuerpo o la superficie de una pieza de material, y que se
destina a realizar una funcidn electrénica.

b) Esquema de trazado: Disposicion tridimensional,
expresada en cualquier forma, de los elementos, al menos
uno de los cuales es activo, e interconexiones de un

circuito integrado, asi como esta disposicion
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tridimensional preparada para un circuito integrado por
fabricar.

c) Titular: Persona natural o juridica beneficiaria
de la proteccion conferida por la presente ley.

d) Esquema de trazado protegido: Esquema de trazado
respecto del cual se han cumplido las condiciones para
protegerlo conforme a la presente ley.

e) Registro: El Registro de la Propiedad Industrial

adscrito al Registro Nacional.

CAPITULO 11

PROTECCION DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO
DE CIRCUITOS INTEGRADOS

ARTICULO 2.- Competencia del Registro de la Propiedad
Industrial

Para los efectos de esta ley, la administracion de la
propiedad intelectual estara a cargo del Registro de Ila
Propiedad Industrial, adscrito al Registro Nacional segun la
Ley de Creacion de 1la Junta Administrativa del Registro

Nacional, No. 5695, de 28 de mayo de 1975.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
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ARTICULO 3.- Obligacion de proteccion
Los esquemas de trazado de circuitos integrados seran
protegidos como objetos de propiedad intelectual, de

conformidad con esta ley.

ARTICULO 4.- Condicion para la proteccion

Un esquema de trazado sera protegido cuando sea
original. Se considerara original cuando resulte del
esfuerzo 1intelectual propio de su disefiador y no sea
corriente en el sector de la industria de los circuitos
integrados.

Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o
mas elementos corrientes en el sector de la industria de los
circuitos integrados, se considerara original si la
combinacion de los elementos, como conjunto, cumple con esta

condicioén.

ARTICULO 5.- Derecho a la proteccion

El derecho para registrar un esquema de trazado de
circuito integrado corresponde a su disefador. Podra ser
transferido por acto entre vivos O por via sucesoria.

Si el esquema ha sido disefiado por dos o mas personas
conjuntamente, el derecho a la proteccion les correspondera

en comdn.
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Cuando el esquema se haya disefiado en cumplimiento de un
contrato de obra o servicio con este fin o en el marco de una
relacion laboral en la que el disefiador tenga esa funcion, el
derecho a la proteccion le corresponderd a la persona
contratante de la obra o el servicio o al empleador, salvo

disposicién contractual en contrario.

ARTICULO 6.- Nacimiento del derecho exclusivo

El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado de
circuito integrado comenzard en la fecha de presentacion de
la solicitud de 1inscripcion ante el Registro, y otorgara
sobre él los respectivos derechos morales y patrimoniales.

En caso de que el esquema de trazados haya sido
explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la
solicitud de registro debera presentarse ante el Registro
dentro de un plazo de dos afios, contado a partir de la fecha
de la primera explotacion comercial del esquema. Si la
solicitud se presenta después de vencido este plazo, el
registro sera denegado.

Un esquema de trazado no explotado comercialmente en
ningun lugar del mundo, s6lo podra registrarse si se solicita
ante el Registro dentro de un plazo de quince afos, contado
desde el ultimo dia del afio civil en que se diseid el
esquema. Si la solicitud se presenta después de vencido este

plazo, el registro sera denegado.
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ARTICULO 7.- Duracioén del derecho exclusivo
El  derecho exclusivo sobre un esquema de trazado
registrado tendra duracién de diez afios, contados a partir de

la fecha mas antigua de las siguientes:

a) El udltimo dia del afo civil en que se haya
realizado la primera explotacion comercial del esquema de
trazados en cualquier lugar del mundo.

b) La fecha en que se haya presentado la solicitud de

inscripcion ante el Registro.

La proteccion de un esquema de trazado registrado
caducara, en todo caso, al vencer un plazo de quince afos

contado desde el ultimo dia del afo civil en que se diseio el

esquema.
CAPITULO 111
CONTENIDO, ALCANCE Y EXCEPCIONES DEL DERECHO
ARTICULO 8.- Derechos exclusivos

El registro de un esquema de trazado de circuito
integrado confiere a su titular el derecho de Impedir que
terceras personas realicen cualquiera de los siguientes

actos:
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a) Reproducir, por incorporacién en un circuito
integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado
protegido, en su totalidad o una de sus partes que cumpla
la condicidn de originalidad segun el primer parrafo del
articulo 4 de la presente ley.

b) Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o
distribuir, en cualquier forma, el esquema de trazado
protegido, un circuito integrado que 1incorpore ese

esquema o un articulo que contenga tal circuito.

La proteccion conferida por el registro solo atafe
propiamente al esquema de trazado y no comprende ningun
concepto, proceso, sistema, técnica ni informacidén que se
codifique o incorpore en el esquema de trazado.

La proteccion se aplicara independientemente de que el
circuito 1integrado que incorpora el esquema de trazado
registrado se encuentre contenido en un articulo e
independientemente de que el esquema se haya iIncorporado en

un circuito integrado.

ARTICULO 9.- Excepciones del derecho exclusivo

El derecho conferido por el registro de un esquema de
trazado solo podra hacerse valer contra actos realizados con
fines i1ndustriales o comerciales. EIl registro no confiere el

derecho de impedir:
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a) Actos realizados en el ambito privado y con
propositos no comerciales.

b) Actos realizados exclusivamente con fTines de
evaluacion, analisis o0 experimentacién, respecto al
esquema de trazado protegido o el circuito iIntegrado que
lo incorpora.

c) Actos realizados exclusivamente con Tfines de
ensefianza o investigacion cientifica o académica.

d) Actos referidos en el articulo 5 ter del Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,

Ley No. 7484, de 28 de abril de 1995.

ARTICULO 10.- Agotamiento de derecho

El registro de un esquema de trazado no confiere el
derecho de impedir a un tercero realizar los actos
mencionados en el inciso b) del primer parrafo del articulo 8
de la presente ley respecto de esquemas de trazado
protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o
articulos que contengan estos circuitos después de que hayan
sido introducidos en el comercio en cualquier pais, por el
titular u otra persona con consentimiento de este o
economicamente vinculada a él.

A efectos del parrafo precedente, se entendera que dos
personas estan econémicamente vinculadas cuando una puede

ejercer, directa o indirectamente, sobre la otra influencia
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decisiva respecto de la explotacion del esquema de trazado
protegido o cuando un tercero puede ejercer esa influencia

sobre ambas personas.

ARTICULO 11.- Ingenieria inversa

El titular del registro de un esquema de trazado no
podra 1impedir a un tercero realizar actos de explotacion
industrial ni comercial relativos a un esquema de trazado
creado por un tercero, mediante la evaluacion o el analisis
del esquema de trazado protegido, siempre que el esquema asi
creado cumpla la condicion de originalidad aludida en el
articulo 3 de la presente ley. Tampoco podra impedir estos
actos respecto de los circuitos integrados que incorporen el
esquema de trazado asi creado ni de los articulos que los

incorporen.

ARTICULO 12.- Creaciodn independiente

ElI titular del registro de un esquema de trazado no
podra impedirle a un tercero realizar los actos mencionados
en el 1inciso b) del primer parrafo del articulo 8 de la
presente ley respecto de otro esquema de trazado original
creado 1i1ndependientemente por un tercero, aun cuando sea

idéntico.
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ARTICULO 13.- Infractor inocente

No se considerara infraccion de los derechos sobre un
esquema de trazado registrado, la realizaciéon de algun acto
referido en el inciso b) del primer parrafo del articulo 8 de
la presente ley respecto de un circuito 1iIntegrado que
incorpore, ilicitamente, un esquema de trazado o de un
articulo que contenga tal circuito integrado, cuando quien lo
realice no sepa ni tenga motivos razonables para saber que
el esquema se habia reproducido de modo ilicito.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior,
desde el momento en que esa persona sea iInformada de la
ilicitud del esquema de trazado, podra continuar realizando
esos actos respecto de los productos que aun tenga en
existencia o que haya pedido desde antes. Sin embargo, a
peticion del titular del derecho debera pagarle una
compensacion equivalente a la regalia que habria

correspondido por una contractual.

CAPITULO 1V

TRANSFERENCIA Y LICENCIAS

ARTICULO 14.- Transferencia del derecho
Un registro de esquema de trazado o una solicitud de
registro podra ser transferido por acto entre vivos o0 por via

sucesoria.
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Toda transferencia relativa a un esquema de trazado
registrado o a una solicitud de registro deberd constar por
escrito. La transferencia tendra efectos legales frente a

terceros a partir de la presentacion en el Registro.

ARTICULO 15.- Licencias contractuales

ElI titular o el solicitante de un registro de esquema de
trazado podra conceder licencia para la explotacidon de este
esquema.

La transferencia tendrd efectos Ilegales frente a

terceros a partir de la presentacion en el Registro.

ARTICULO 16.- Licencias obligatorias

Seran aplicables a 1la concesién de wuna licencia
obligatoria respecto de un esquema de trazado, las
condiciones determinadas para conceder las licencias
obligatorias respecto de patentes de iInvencion, determinadas
por la Ley de Patentes de Invencidon, Dibujos y Modelos
Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, de 25 de abril

de 1983 y sus reformas.
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CAPITULO V

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

ARTICULO 17.- Solicitud de registro

El registro de un esquema de trazado de circuito

integrado se solicitara en el Registro. La solicitud
contendra:

a) Un petitorio.

b) Una representacion grafica del esquema de trazado

cuyo registro se solicita.

C) Una declaracion con la fecha de [la primera
explotacién comercial del circuito integrado en cualquier
lugar del mundo, cuando sea el caso.

d) Una descripcion que defina la funcidon electroénica
que debe realizar el circuito iIntegrado que incorpora el
esquema de trazado.

e) Los poderes juridicamente establecidos que sean

necesarios.
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El petitorio contendra:

1) El nombre y la direccion del solicitante.

i) El domicilio del solicitante y, cuando sea una
persona juridica, el lugar de su domicilio legal.

1ii) EI nombre y la direccion del disefiador del esquema
de trazado, cuando no sea el mismo solicitante.

1v) El nombre y 1la direccién del representante o
apoderado en el pais, cuando el solicitante no tenga
domicilio ni establecimiento en Costa Rica.

V) Una peticion de registro del esquema de trazado.

Vi) La fecha, el ndmero y la oficina de presentacion de
toda solicitud de registro u otro titulo de proteccion
presentado u obtenido en el extranjero por el mismo
solicitante o0 su causante, que se refiera, total o
parcialmente, al mismo esquema de trazado objeto de la
solicitud presentada en Costa Rica.

vil) La firma del solicitante o de su representante.

Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita
incluya algun secreto empresarial, el solicitante presentara,
ademas de la representacion grafica requerida conforme al
primer parrafo de este articulo una representacion del
esquema en la cual se hayan omitido, borrado o desfigurado

las partes que contengan ese secreto; las restantes deberéan
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ser suficientes para permitir, en todo caso, la

identificacion del esquema de trazado.

ARTICULO 18.- Fecha de presentacion
Se considerara como fecha de presentacion de la
solicitud la de su recepciéon por el Registro, siempre que

contenga, al menos, lo siguiente:

a) Indicacién, expresa o implicita, de que se solicita
el registro de un esquema de trazado.

b) Datos que permitan identificar al solicitante o a
quien presente la solicitud o le permitan al Registro
comunicarse con esa persona.

C) Representacion grafica del esquema de trazado cuyo

registro se solicita.

Si la solicitud omite alguno de los elementos indicados
en el parrafo anterior, su fecha de presentacién no seréa
valida y el Registro se lo notificara al solicitante para que
subsane la omision. Mientras no la subsane, la solicitud se
considerara como no presentada. Si  la subsana, se
considerara como fecha de presentacion aquella en la cual
queden cumplidos por lo menos los requisitos iIndicados en el

parrafo anterior.
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ARTICULO 19.- Desistimiento de la solicitud

El solicitante podrad desistir de su solicitud en
cualquier momento del tramite. EIl desistimiento acaba con la
instancia administrativa y, en consecuencia, se pierde la

fecha de presentacién atribuida.

ARTICULO 20.- Examen de la solicitud

El Registro examinara si el objeto de 1la solicitud
constituye un esquema de trazado conforme a la definicion del
articulo 1 de la presente ley, y si la solicitud comprende
los elementos sefialados en el articulo 17 de esta ley.

En caso de observarse alguna omision o deficiencia, se
notificara al solicitante para que la corrija dentro de un
plazo de tres meses, bajo apercibimiento de considerarse
abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si el
solicitante no efectua la correccion en dicho plazo, el
Registro hara efectivo el apercibimiento mediante resolucion

fundamentada.

ARTICULO 21.- Publicacion de la solicitud

Examinada la solicitud, el Registro ordenara anunciarla
mediante la publicacién de un aviso, a costa del interesado,
en el diario oficial.

El aviso debera entregarse a la Imprenta Nacional dentro

de los quince dias habiles siguientes a la fecha de recepcion
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de la orden de publicacidén correspondiente. En su defecto,
la solicitud, de pleno derecho caera, en abandono y se
archivara de oficio. Dentro de los dos meses a partir de la
publicacion, el interesado deberad presentar al Registro un
ejemplar de la pagina del diario oficial en que aparecid el
aviso o fotocopia de ella. Si el ejemplar no se presenta
dentro del plazo 1indicado, la solicitud caera de pleno

derecho en abandono y se archivara de oficio.

ARTICULO 22.- Observaciones

Cualquier persona interesada podra presentar al Registro
observaciones fundamentadas, incluso informaciones o]
documentos Uutiles para determinar la registrabilidad de un
esquema de trazado.

Las observaciones recibidas se notificaran al
solicitante, quien podra presentar comentarios o documentos
relativos a ellas.

La presentacion de observaciones no suspendera la
tramitacion de la solicitud. Quien las haga no pasara por
ello a ser parte en el procedimiento.

De recibirse observaciones, el Registro podra
examinarlas a fin de determinar Hla registrabilidad del

esquema de trazado.
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ARTICULO 23.- Resoluciones y registro

Si

se han cumplido los requisitos fijados, el Registro

registrara el esquema de trazado, expedira un certificado con

los datos incluidos en el registro correspondiente y ordenara

que el registro se anuncie en el diario oficial.

CAPITULO VI

NULIDAD, ANULACION Y OTRAS MEDIDAS

ARTICULO 24.- Nulidad

Siempre que se garanticen los principios del debido

proceso, el Registro podra declarar, de oficio o a pedido de

cualquier sujeto al menos con interés legitimo la nulidad de

registro de un esquema de trazado, siempre que sea evidente y

manifiesta, en los siguientes casos:

a) Cuando el objeto del registro no constituya un
esquema de trazado conforme a la definicion del
articulo 1 de la presente ley.

b) Cuando el registro se haya concedido para un
esquema de trazado que no cumple con los requisitos
de proteccion previstos en el articulo 4 de la

presente ley.
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c) Cuando el registro se haya concedido para un
esquema de trazado presentado después de vencido
alguno de 1los plazos dispuestos en los parrafos

segundo y tercero del articulo 6 de la presente ley.

Cuando una causal de nulidad solo afecte a una parte del
esquema de trazado registrado, Qla nulidad se declararéa
Unicamente respecto de Hla parte afectada, y el registro
quedara vigente para las demas partes, siempre que, en su
conjunto, cumplan el requisito de originalidad conforme al
articulo 4 de la presente ley.

La acciéon de nulidad prescribird a los cuatro afios
contados desde la fecha de concesién del registro.

La declaracion de nulidad tendréa efecto retroactivo a la
fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos
de buena fe.

Tratandose de una nulidad declarada de oficio se estara
a lo dispuesto en los incisos 1) a 3) del articulo 173 de la
Ley General de la Administracion Publica, No. 6227, de 2 de

mayo de 1978.

ARTICULO 25.- Anulacion
Siempre que se garanticen los principios del debido proceso,
un registro de esquema de trazado podra anularse, cuando se

haya concedido a quien no tenia el derecho de obtenerlo. La
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accion de anulacion solo podra ser iniciada por la persona a
quien le pertenezca el derecho de obtener el registro y se
ejercera ante la autoridad competente. Esta acciodn
prescribird a los dos afos contados desde la fecha en que la
persona a quien pertenezca el derecho de obtener el registro
haya tenido conocimiento de la comercializacion del producto
que incorpora el esquema de trazado en el pails.

La anulacién producird efectos solo para el futuro, excepto
cuando se necesite el efecto retroactivo para evitar dafos al

destinatario, a terceros o al interés publico.

ARTICULO 26.- Responsabilidades

Las acciones administrativas, civiles o0 penales
relacionadas con esta ley se regularan en una ley posterior
sobre procedimientos de observancia de los derechos de

propiedad intelectual.

CAPITULO VI1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 27.- Agrupacion de pedidos
Podra solicitarse, mediante un pedido Unico, la
modificaciéon o correcciéon de dos o mas solicitudes o

registros, siempre que la modificacidon o correccion haya sido

ASAMBLEA LEGISLATIVA



COMISION CON POTESTAD 19 LEY No. 7961
LEGISLATIVA PLENA TERCERA

la misma para todos y que se notifique a cada uno de los
solicitantes.

Podra solicitarse, mediante un pedido Udnico, la
inscripcion de transferencias relativas a dos o mas
solicitudes o0 registros, siempre que el transfirente vy
adquirente sean los mismos en todos. Esto se aplicara, en lo
pertinente, a la inscripcion de las licencias.

Para lo previsto en este articulo, el peticionante
deberd identificar cada solicitud o registro en que deba

hacerse la modificacidén, correccion o inscripcion.

ARTICULO 28.- Ausencia de legalizacion

Ningun tramite administrativo, 1iInstancia de parte o
contencioso, relativo a la obtencidén, el mantenimiento o la
disposicion de un registro previsto en esta ley, sera
admisible si los documentos no cumplen las autenticaciones,

la legalizacion, y la certificacidn respectiva.

ARTICULO 29.- Prorroga de plazos

A peticién del solicitante o titular de un registro, en
casos debidamente justificados, el Registro podra prorrogar
en Tforma prudencial los plazos establecidos a fTavor del
solicitante o titular en esta ley o0 sus disposiciones
reglamentarias, para contestar una notificacién o0 un

requerimiento del Registro.
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ARTICULO 30.- Inscripcion y publicacién de las resoluciones
El Registro inscribira y publicara en el diario oficial

las resoluciones y sentencias firmes relativas a la concesion

de licencias obligatorias y a Qla nulidad, anulacién o

renuncia de los registros.

ARTICULO 31.- Publicidad del registro

El  registro de esquemas de trazado de circuitos
integrados es publico y cualquier persona podra consultarlo,
de acuerdo con las modalidades de consulta que determinara el
Registro.

Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita
incluya algun secreto empresarial, y el solicitante haya
presentado, oportunamente, una representacion del esquema en
la cual se hayan omitido, borrado o desconfigurado las partes
que contengan el secreto, la representacion grafica integral
del esquema no sera accesible a terceras personas, salvo con
autorizacion escrita del solicitante o el titular del

registro.

ARTICULO 32.- Publicidad de expedientes
Cualquier persona podra consultar en el Registro el
expediente relativo a una solicitud publicada aun después de

haber concluido su tramite.
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El expediente de una solicitud en tramite no podra ser
consultado por terceros antes de publicarse la solicitud,
salvo consentimiento por escrito del solicitante. Esta
restriccion es aplicable igualmente a las solicitudes que
hayan sido objeto de desistimiento o abandono, antes de ser
publicadas.

El expediente de una solicitud en tramite podra ser
consultado antes de su publicacién por quien acredite que el
solicitante lo ha notificado para que cese alguna actividad
industrial o comercial, invocando la solicitud.

Cuando el esquema de trazado incluya algun secreto
empresarial, sera aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto

en el tercer parrafo del articulo anterior.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 33.- Reglamento
El Poder Ejecutivo reglamentara esta ley en un plazo

maximo de seils meses.

Rige a partir de su publicacion.

ASAMBLEA LEGISLATIVA



COMISION CON POTESTAD 22 LEY No. 7961
LEGISLATIVA PLENA TERCERA

COMISION LEGISLATIVA PLENA TERCERA.- Aprobado el anterior
proyecto el dia treinta de noviembre de mil novecientos

noventa y nueve.

Alicia Fournier Vargas Everardo Rodriguez Bastos
PRESIDENTA SECRETARIO

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los trece dias del mes de

diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

COMUNICASE AL PODER EJECUTIVO

Carlos Vargas Pagan
PRESIDENTE

Manuel Ant. Bolanos Salas Rafael Angel Villalta Loaiza
PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

dr.
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