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Resumen

Este caso documenta un esfuerzo conjunto de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto
Nacional de Innovacién y Transferencia en Tecnologia Agropecuaria (INTA), para poner en manos
de productores un hibrido de papaya que sustituyera las variedades de polinizacion abierta
sembradas tradicionalmente. Se describe el proceso seguido para licenciar la semilla y las
vicisitudes experimentadas.

Una conclusion general que se puede derivar de esta experiencia es que, en Costa Rica, pais con
un sector agricola sensible y escaso desarrollo en el tema de propiedad intelectual, licenciar la
reproduccion de semillas no es lo mismo que licenciar otros productos o tecnologias. Aunque no
Ileg6 a concretarse el licenciamiento, el objetivo del mismo siempre tuvo al centro a los productores
costarricenses. Se pretendia que ambas instituciones delegaran la produccion de la semilla a una
empresa con experiencia y con una buena red de distribucion, y que la licencia se hiciera bajo el
mayor apego a la salvaguarda de los intereses de los pequefios y medianos productores. Existia el
temor de que el asunto se revirtiera en contra de los productores nacionales y se traté al maximo
de que eso no sucediera. Ademas, la licencia permitiria que los investigadores se dedicaran a
desarrollar mé&s y mejores variedades. Lamentablemente ese objetivo no se logrd pero el
favorecimiento a los productores medianos y pequefios si se concreto.

Una de las ensefianzas concretas del caso es que la UTT debié haber tomado en cuenta a los
agricultores como un actor mas en el proceso de licenciamiento, asi como se les habia tomado en
cuenta en la investigacion. Se sobrestimo el rol de los productores de papaya y al final su reaccion,
producto de la falta de informacion y de sentirse excluidos, fue un detonante para impedir el
licenciamiento de la produccién de semilla.
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1. Objetivo del estudio de caso
Este caso documenta un esfuerzo conjunto de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto
Nacional de Innovacion y Transferencia en Tecnologia Agropecuaria (INTA) de ese pais, para
poner en manos de productores un hibrido de papaya que sustituyera las variedades de polinizacion
abierta sembradas tradicionalmente. Se describe el proceso seguido por la Oficina de Gestion y
Transferencia del Conocimiento para la Innovacién (PROINNOVA) de la UCR para licenciar la
semilla en conjunto con el INTA, y las vicisitudes experimentadas.

El caso denota que los procesos de generacion de tecnologia no son estaticos y por ello se deben
de tomar en cuenta el entorno y sus especiales circunstancias. Se presentan lecciones aprendidas
que pueden guiar en esfuerzos similares.

2. Metodologia
El propdsito de un estudio de caso es obtener un analisis de una situacion real que pueda brindar
lecciones y aprendizajes a quien los utilice. Este propdsito se legra a través de la determinacion de
los objetivos del estudio de caso, la seleccion de la situacion real que se desea presentar y su
analisis. Debe partirse de la recoleccion de datos o hechos a partir de revision de documentacion o
entrevistas. Luego se realiza el analisis de esos datos, se estructuran partiendo de la determinacion
de un contexto real y su descripcion y luego se sacan las conclusiones o aprendizajes.

3. Antecedentes
La papaya es una fruta tropical de mucha demanda por sus propiedades nutritivas y medicinales
(Axa Healthkeeper, 2018); la fruta madura se consume fresca y procesada, y la papaina obtenida
del tallo y frutos verdes es usada en la industria de la salud y la cosmética (FoodNews Latam,
2018). Costa Rica ocupa la posicién 18 a nivel mundial en produccién de papaya, con un promedio
de 81 mil toneladas (0.6% de la produccion global), y contribuye con el 1% de las exportaciones
globales (FAO, 2018).

El Dr. Eric Mora, investigador principal del proyecto de mejoramiento de variedades de papaya
indicé que hasta la década del 2000, la papaya se consumia relativamente poco en el pais,
posiblemente debido a la baja calidad gustativa de las variedades de polinizacion abierta cultivadas
tradicionalmente. Lucia era la variedad méas popular, seguida de Maradol y en menor medida otras
variedades criollas. Cada productor usaba su propia semilla por lo cual los frutos variaban mucho
en calidad, y resultaban poco atractivos para el consumidor (E. Mora, comunicacion personal, 10
de octubre del 2018.) La UCR vio aqui una oportunidad de mejorar la calidad de la papaya a través
de la investigacion.

La UCR es la institucion pablica de educacion superior mas grande y prestigiosa del pais, con un
fuerte énfasis en investigacion, y origen de la mayoria de la produccion cientifica indexada a nivel
nacional y en Centro América. La UCR tiene solidas relaciones con la industria iniciadas después
de los afios 70, cuando tuvo mejor consolidada la investigacion y comenzo a brindar servicios
cientificos y tecnolégicos. En 1990 se cred en la UCR la Unidad de Transferencia de Tecnologia
(UTT), para gestionar el vinculo externo remunerado relacionado con tecnologias adaptadas o
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desarrolladas por la universidad. Posteriormente, en el 2005, la unidad se transform6 en
PROINNOVA cuya mision es facilitar el licenciamiento de conocimientos generados por la UCR.
PROINNOVA identifica, armonizay divulga actividades para la innovacion en el sector productivo
privado o estatal, ademas de proteger la propiedad intelectual, y gestionar, negociar y administrar
los contratos de licenciamiento u otro tipo de concesion de los derechos. PROINNOVA cuenta con
un presupuesto ordinario operativo, asi como con ingresos que obtiene de la prestacion de servicios
propios, y un porcentaje generado por los contratos de licenciamiento que gestiona.

4. El desarrollo de la tecnologia

Como la UCR no contaba con terrenos en climas aptos para la siembra de papaya, en 1995 hizo
una alianza con el MAG que en ese entonces era el responsable de la investigacion agricola en el
pais. Asi, los investigadores de UCR y MAG comenzaron a implementar proyectos conjuntos de
mejoramiento de papaya con financiamiento y apoyo de sus respectivas instituciones. La
colaboracion ocurri6 sin que previamente se hubieran establecido acuerdos formales entre ambas
instituciones, a pesar de que desde el inicio se declard que se producirian variedades nuevas o
nuevas tecnologias. Los investigadores se enfocaron en desarrollar sus proyectos y publicar sus
resultados, y desconocian como protegerlos o diseminarlos por otros medios, y por ello no
anticiparon posibles complicaciones relacionadas al manejo de la propiedad intelectual.

Cuando se formé el INTA en 2001, los investigadores de la UCR continuaron trabajando con sus
contrapartes quienes fueron trasladados a esa nueva institucion. Asi, en varios afios de
investigacion colaborativa, el proyecto UCR-INTA desarroll6 materiales de reproduccion de
papaya: semillas con potencial comercial y adaptadas a las condiciones edafocliméticas del pais.
La primera de estas variedades, Ilamada Pococi en honor al lugar donde fue desarrollada, es un
hibrido liberado a nivel de pruebas semi-comerciales en 2001. Este hibrido se caracteriza por su
fruta de pulpa roja, con un peso promedio de 1.35 kilogramos, y alto contenido de azucar (medido
en grados brix entre 11y 13 dependiendo de las condiciones en las que se cultive). Su productividad
bajo un manejo técnico adecuado ronda los 90,000 kg por hectarea durante su vida comercial de
18 a 24 meses.

En 2002 se realizé la introduccion formal del hibrido Pococi a través de un pequefio grupo
organizado de productores, y algunos pequefios y medianos productores independientes. La fruta
sabrosa y de buena apariencia de Pococi fue bien aceptada por los consumidores de tal forma que
las dos principales cadenas de supermercados del pais inmediatamente la incorporaron a su oferta
con dos marcas distintas, en una se llama Perfecta y en la otra Suprema.

Ante la demanda de la Pococi, en 2003 el proyecto UCR-INTA incrementd la produccién de
semilla para la siembra de aproximadamente 30 hectareas. Los principales beneficiados
continuaban siendo los agricultores organizados, asi como algunos productores independientes. Se
estimaba que para 2004 se podria producir semilla del hibrido para cubrir 60 a 70 hectareas con el
objetivo de mantener los compromisos adquiridos por los agricultores con las empresas
comercializadoras. Sin embargo, el proyecto tuvo que rechazar gran cantidad de solicitudes de
semilla debido a las limitaciones en infraestructura, mano de obra y presupuesto.

En vista de que se habia desarrollado un mercado suficientemente grande para la semilla como para
interesar a empresas privadas en su produccion y venta, durante 2003 los investigadores se
acercaron a la UTT para sondear las posibilidades de iniciar un proceso de transferencia de la
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semilla de manos publicas a privadas. La UTT se convirtié en la referencia institucional para el
proyecto porque el INTA no tenia experiencia en el tema de manejo de la propiedad intelectual.

5. El manejo de la propiedad intelectual

Ante la inquietud de los investigadores, la UTT comenzd el analisis para determinar la mejor
opcion para liberar la semilla en el contexto de la mision publica de la UCR. Esto implicé analizar
el entorno, especificamente: (1) definir formas de proteger la semilla y cual derecho de propiedad
intelectual se usaria, (2) decidir si seguir produciendo a la escala del proyecto o iniciar un proceso
de licenciamiento a alguna empresa privada, (3) analizar qué tipo de empresas podria constituirse
en un licenciatario potencial, y (4) definir los términos de la negociacion y los niveles aceptables
de desempefio e ingreso.

El licenciamiento de la nueva variedad desarrollada representd desde el inicio de 2004 diversos
retos y dificultades: (1) se trataba de una co-propiedad entre la UCR y el INTA, (2) no existia
proteccion de la variedad por medio de patentes ni por un titulo de obtentor vegetal pues la
legislacion aiin no habia sido aprobada en Costa Rica, y (3) no habia mucho conocimiento en Costa
Rica sobre la proteccion de la propiedad intelectual y el rol que cumple en la innovacion (OMPI,
2012).

Como primera medida, en ambas instituciones se reforzaron los aspectos de confidencialidad pues,
a pesar de que la informacion no divulgada constituye una forma de proteccion muy fuerte, también
esa fortaleza deriva de la capacidad del poseedor de la informacion para mantenerla en
confidencialidad (Kowalski, 2007). En este caso, mantener la confidencialidad fue relativamente
simple pues solo habia involucrados dos investigadores, quienes tenian una estrecha amistad y
buena relacion de trabajo.

Se hicieron muchas consideraciones que tenian que ver con la situacion de la produccién de papaya
en Costa Rica, que guiaron las decisiones. Se sabia que, al liberar el conocimiento, en este caso los
progenitores del hibrido, el desarrollo de la actividad quedaria definido totalmente por las fuerzas
del mercado y probablemente serian las grandes empresas las que tendrian mayor capacidad de
aprovechar la ventaja productiva y de mercado que otorgaba la nueva variedad. Ademas, dado el
potencial exportador de la Pococi, la produccion de las grandes empresas probablemente inundaria
el mercado local con producto de segunda y los precios de la papaya a nivel local se vendrian abajo.
Tomando en cuenta lo anterior, mantener la informacion en secreto le permitiria a la UCR y el
INTA, procurar el beneficio de los pequefios y medianos agricultores, evitando o restringiendo las
posibilidades de acceso de las grandes empresas locales y transnacionales. Los costos de
produccién de semilla eran altos para ambas instituciones por lo que resultaba oneroso para ambas
continuar produciendo semilla. Aunque el costo més alto era la desviacion de tiempo y recursos
financieros que se dedicaban a la produccion de la semilla que podrian ser invertidos en otras
investigaciones. Se acordd que la mejor opcion era el licenciamiento de la produccion de semilla.

Con esta opcion, la UTT se encontraba ante una posibilidad realmente novedosa y ante un reto
considerable, pues se estaba proponiendo una manera diferente de proteger material vegetal,
aunque ya la UCR tenia experiencia en otros tipos de licenciamientos. Sin embargo, parael INTA
este fue un proceso dificil y lento porque no se tenia experiencia protegiendo resultados de
investigacion. La UTT debi6 concientizar a muchos funcionarios del INTA sobre los beneficios de
un licenciamiento en un contexto de falta de informacion, mucha desinformacion y malas
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interpretaciones. Por otra parte, el licenciamiento de informacion no divulgada también presentaba
retos pues siendo la UCR y el INTA entidades publicas, se percibia este tipo de licenciamiento
como algo impropio, que podria desnaturalizar la funcion pablica de ambas instituciones.

Fue necesario hacer un plan de accion y un acuerdo de cooperacion entre la UCR y el INTA. Como
insumo para la toma de decisiones en el proceso de transferencia de tecnologia, la UTT contaba
con parametros indicados en el Manual de Buenas Practicas para la Vinculacion Remunerada® de
la UCR con el sector privado. La UTT recab6 toda la informacién sobre la papaya, su
comercializacion, usos, posibles intereses en el producto tanto a nivel nacional como internacional,
para que los funcionarios tuvieran suficiente conocimiento. La experticia adquirida por la UTT en
materia de inteligencia competitiva, bldsqueda de informacion y recoleccion de datos, fue
sumamente valiosa para este proceso.

Fue necesario establecer un convenio marco de cooperacion entre la UCR y el INTA que cubriera
la co-titularidad para que se pudiera plantear el licenciamiento. Los principales aspectos del
convenio que interesan a este caso fueron:

1. El establecimiento de considerandos que le dieran marco al convenio y explicaran todos los
antecedentes, pues se estaba firmando un convenio sobre un proceso de investigacion iniciado
mucho tiempo atras, que ya contaba con un primer producto comercializable.

2. En el &mbito de aplicacidn del convenio se explicaba que se incluian las actividades pasadas
y futuras de la relacion de colaboracidn entre ambas entidades. Esta parte también era importante
pues se pretendia que los investigadores siguieran colaborando.

3. La inclusion de una clausula de co-titularidad de los derechos de propiedad intelectual
derivados de la investigacion conjunta que establecia una proporcion de 50%-50% para cada
institucion. Ese porcentaje se establecid sobre la base de que en ese momento ambas instituciones
estaban haciendo aportes iguales en recursos materiales e intelectuales. Sin embargo, se dejo
establecido que, si en algin momento esos aportes variaban, cualquiera de las partes podria pedir
una revision de estos porcentajes para lo cual se estableceria una comision mixta especial que
estudiaria el asunto y se pondria de acuerdo.

4. Una clausula especifica mediante la cual las partes acordaban que la UTT seria la encargada
del gerenciamiento (manejo) de los derechos de propiedad intelectual derivados de la colaboracion.
De esta manera la UTT seria la encargada de la administracion, mercadeo, licenciamiento, o
cualquier otro tipo de comercializacion de los resultados de investigacion.

5. La inclusion de una clausula en que se acordd el destino de los subproductos de la
investigacion, o sea las frutas producidas por el proyecto, decidiéndose que la institucion duefia de
los terrenos donde se hacian los estudios comercializaria los frutos de acuerdo a sus propios
procedimientos. Sin embargo, los beneficios econdmicos de la venta se utilizarian en el proyecto
mismo.

6. La inclusion de una clausula de confidencialidad por la cual cada institucion se
comprometia a garantizar la confidencialidad de sus empleados, requisito fundamental para
alcanzar la proteccion por medio de la Ley de Informacion no Divulgada de Costa Rica.

!Manual de Buenas Practicas para la Vinculacidn Remunerada. UCR. 2008 disponible en
https://vinv.ucr.ac.cr/sites/default/files/files/Manual%20de%20buenas%20practicas.pdf accedido 12 Feb, 2019
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Para orientar la labor de la UTT en los aspectos mencionados y dar seguimiento al convenio se
cred un Comité de Coordinacion integrado por el director de la UTT, el investigador responsable
por parte de la UCR, el Director del INTA y el investigador responsable del INTA. En el seno de
este comité se discutirian y planearian todas las estrategias. El establecimiento de este comité fue
una forma de generar confianza, permitiendo que el INTA se sintiera incluido en el proceso y se
facilitara el aprendizaje.

Por otro lado, aungue existia el compromiso, los funcionarios del INTA nunca firmaron un acuerdo
de confidencialidad porque en dicha institucion no existe una oficina ni punto focal encargado del
seguimiento de estos acuerdos o del manejo de la propiedad intelectual.

6. La busqueda de posibles licenciatarios
Como es usual en un proceso de licenciamiento, la UTT buscd posibles licenciatarios, identificando
dos empresas, una ya consolidada, y una nueva en manos de un emprendedor joven, ademas de un
empresario interesado en invertir en nuevos negocios.

A pesar de que el proceso ya habia iniciado y que existia un convenio firmado por las partes en el
cual se indicaba que la UCR era la encargada del proceso de transferencia, en la practica esa
directriz no se cumplia completamente. En primera instancia tanto la UCR como la UTT
consideraron suficiente los acuerdos del Comité de Coordinacion, sin embargo, conforme
transcurria el tiempo la toma de decisiones se fue dificultando. Después de un proceso de
coordinacion y luego de enfrentar algunas dudas la UTT propuso cambiar el proceso de escogencia
de los licenciatarios y hacer una oferta publica en periddicos de circulacion nacional lo que
ayudaria a dar legitimidad y transparencia al proceso. Este fue un proceso voluntario al que ninguna
de las dos instituciones estaba obligada de acuerdo al analisis legal realizado previamente por la
UTT en consulta con la oficina juridica de la UCR.

La oferta publica es una estrategia para atraer licenciatarios que no se encuentra en la escasa
literatura sobre estrategias para licenciar. En la UTT se conocia por pasantias de una funcionaria
de la UTT en las oficinas de transferencia de tecnologia en lowa State University y en Michigan
State University. Estas universidades publicas tienen un componente de investigacion agricola, asi
como un historial de colaboracion con la UCR, y en algunas ocasiones usaron la oferta pablica para
escoger licenciatarios de variedades producidas por sus investigadores.

Se establecieron de antemano los parametros para ponderar a las empresas siguiendo el Manual de
Buenas Practicas de la UCR. Estos fueron: (1) compromiso con el desarrollo del sector agricola
nacional, (2) estabilidad, capacidad gerencial y administrativa y financiera, (3) capacidad de
inversion en el corto plazo, (4) capacidad para produccién de semilla sexual y asexual, (5)
capacidad para distribucion de semilla, (6) capacidad para la transferencia del paquete tecnoldgico,
(7) capacidad para la distribucion de la semilla a nivel nacional, y (8) respeto a los lineamientos
establecidos por el INTA-UCR.

El aviso se publico en el diario de mayor circulacion del pais y en el semanario universitario. Seis
empresas respondieron al aviso; sus gerentes fueron entrevistados y se hizo un analisis comparativo
estableciéndose una de las empresas para el licenciamiento y con una segunda como respaldo por
si la negociacion no fructificaba. Se comunic6 a la empresa la intencion de la UTT de iniciar
negociaciones y la necesidad de firmar un acuerdo de confidencialidad. Luego de firmado dicho
acuerdo, la UTT entregd a la empresa toda la informacion requerida para la transferencia de la
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tecnologia, en especial, se hizo énfasis en las principales aspiraciones del INTA y la UCR, en orden
de prioridad:

e Poner a disposicion de la mayor cantidad posible de productores semilla hibrida a
un precio razonable.
e Contribuir de forma integral al desarrollo del sector papayero nacional.
e Lograr lasostenibilidad del programa de mejoramiento de semilla de papaya INTA-
UCR.
Se dio a la empresa un tiempo prudencial para que estudiara la documentacién y presentara una
propuesta base. Las negociaciones resultaron relativamente faciles pues en solo tres reuniones con
la empresa se llego a acuerdos. La empresa aceptd todos los planteamientos de la UTT, en especial
a la vista del estudio de costos que se habia realizado y que fue avalado por la empresa. Todas las
reuniones fueron grabadas con el permiso de los asistentes a fin de tener evidencia de los acuerdos
y que el proceso fuera lo mas transparente posible. Los principales aspectos en esa propuesta de
contrato de licenciamiento eran:

1. Un predmbulo con considerandos de marco para el contrato, especialmente la inclusion de
uno que indicaba: “Que las partes estan de acuerdo en que uno de los objetivos fundamentales que
los une a establecer esta relacion es el fin Gltimo de beneficiar al productor nacional de papaya, en
especial al pequefio y al mediano productor. Por lo tanto, cualquier diferencia, interpretacion o
conflicto que surja en la ejecucion de este contrato deberd ser resuelto tomando en cuenta el interés
ultimo del productor nacional”. La inclusion de este valor dentro del contrato, que tiene una
aplicacion muy practica y no se queda en las meras intenciones de las partes, no fue dificil, sobre
todo por la naturaleza de la empresa y su amplia vocacion social.

2. El otorgamiento de una licencia no exclusiva por un periodo de seis afios para el territorio
de Costa Rica. Con el pago de una suma inicial y el pago de regalias anuales sobre ventas totales.
3. La posibilidad de revision de los términos del contrato.

4. No se permitian sub-licencias.

5. La empresa tendria un periodo de un afio para empezar a producir la semilla.

6. Se prohibia la exportacién de la semilla, lo cual debia ser controlado por la empresa y se

debia seguir usando el nombre de la variedad Pococi.

7. El precio de la semilla deberia ser definido por acuerdo de las partes y podria ser revisado
a iniciativa de la empresa.

8. UCR-INTA mantenian el derecho a seguir usando la semilla para investigacién e incluso
probandola con los productores que habian colaborado en todo el proceso.

9. Se incluyo una clausula de confidencialidad, una de revision de informacion contable y
otras tipicas de un contrato de licenciamiento.

10.  La empresa recibiria el apoyo técnico necesario para la produccion de la semilla, pero no
podria hacer investigacién con las lineas parentales de la variedad.

11. Finalmente, y no por menos importante, se transcribe una de las clausulas relacionada con
el suministro de semillas a empresas grandes: “En virtud de que el objetivo principal de este
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proyecto es el favorecer al productor nacional, en especial el pequefio y el mediano productor y
consolidar un mercado nacional para los productores locales de papaya, con miras futuras al
mercado de exportacion, la empresa solamente tiene autorizacion para vender semilla a productores
nacionales, sean estos individuales, grupos organizados o empresas con capital netamente nacional.
En caso de que haya una solicitud de compra de semilla por parte de productores que no entren en
estas clasificaciones la empresa deberé remitirlos directamente a contactar a UCR-INTA, los cuales
decidiran junto con la empresa cOmo proceder para satisfacer esa demanda.”

Sin embargo, seguian surgiendo dudas y el proceso de licenciamiento se obstaculizaba ain mas. A
pesar de que ya se habia firmado un convenio entre las partes empiezan a surgir dudas sobre los
alcances de la co-titularidad. La proteccion de la propiedad intelectual en general es un tema
complejo en Costa Rica, sobre todo en las instituciones publicas. Como se ha dicho, la proteccién
de variedades y su licenciamiento no era un tema muy conocido en el INTA; no estaba claro como
se implementaba el concepto de propiedad compartida o co-titularidad. En cambio, la UCR ya
conocia estos procesos Y tenia experiencia acumulada. La Oficina Juridica de la UCR, a solicitud
de la UTT, llevo a cabo un estudio de la ley del INTA y concluyo que el licenciamiento era incluso
actividad ordinaria de esa organizacion. Se solicitaron nuevos estudios legales y técnicos.

Surgieron dudas si el INTA podia producir y comercializar la semilla por su cuenta, lo cual
definitivamente afectaria el proceso de transferencia a la empresa. Por otro lado, se sugeria que en
lugar de un licenciamiento UCR-INTA con la empresa, se estableciera un acuerdo de licencia
UCR-empresa, es decir sin la participacion del INTA. Entonces se acordd que, aunque se firmara
el contrato de licencia, el INTA podria seguir produciendo y vendiendo la variedad a un precio
acorde con el mercado de manera que no causara perjuicio a futuros licenciatarios, o sea que no se
les hiciera competencia desleal.

En la préctica estas aclaraciones obligaban a cambiar los términos de la licencia y cambiaban de
forma importante el panorama para el licenciatario. EI INTA temia una falta de comprension por
parte de los productores sobre el licenciamiento; hay que recordar que los productores se abastecian
de semilla de forma gratuita, aunque esta no fuera de buena calidad. Estos acontecimientos
retrasaron el proceso un afio, la empresa ya no estaba tan anuente a la licencia porque ademas les
preocupaba como les afectaria la produccion de semilla por parte del INTA a pesar de las garantias
acordadas. Sin embargo, la empresa estuvo de acuerdo en firmar solamente con la UCR. Los planes
que se hicieron alrededor de este proceso de licenciamiento abarcaban estrategias para uso de
ciertas variedades para el mercado local y otras para el mercado de exportacion. Lo mismo se
pretendia con empresas transnacionales que en algin momento se mostraron interesadas en la
variedad. Existia una cierta urgencia en conceder la licencia por la presion de los agricultores por
mas semilla Pococi. Ademas, se temia que aparecieran semillas competidoras en el mercado y
habia que aprovechar la ventana de oportunidad para la exportacion de la fruta.

Como se menciond antes, en los inicios del proyecto se establecieron algunas alianzas con
productores; algunos independientes, otros organizados. Una de estas organizaciones fuertes de
productores estaba interesada en el desarrollo de una variedad de papaya para uso industrial. Sin
embargo, las limitaciones del proyecto y los esfuerzos enfocados en la produccion de semilla de la
variedad Pococi, hicieron imposible que se continuara con esa linea especifica de investigacion.
La organizacion conocié informacion sobre el proceso de licenciamiento y adjudicacion a la
empresa, pero sin saber de qué variedad se trataba. En estas circunstancias, la organizacion objeto
el proceso, objeté a la empresa y realizd contactos de tipo politico para hacer valer sus
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preocupaciones, sin contactar ni a la UCR ni al INTA. Argumentaron que no se les habia tomado
en cuenta en el proceso y reclamaron ser licenciatarios.

Los cuestionamientos llegan a la Asamblea Legislativa y al Ministro de Agricultura. La Rectoria
de la UCR y la direccién del INTA son cuestionadas sobre el proceder en el proceso. Es aqui
cuando la oferta publica y la transparencia del proceso se convierten en un aliado imprescindible
para justificar las actuaciones de las dos instituciones. Se dieron las explicaciones del caso, se
mostré el proceso y se comprobd que la organizacion no particip6 en la oferta publica como
oferente. Se comprobd que el proceso fue completamente transparente y las instituciones salen bien
libradas.

Sin embargo, al haber demasiados cuestionamientos y tiempo transcurrido, la empresa solicito a la
UTT replantear el contrato de licenciamiento, el cual al final no se firmd. Dados estos
acontecimientos y la necesidad de seguir abasteciendo a los productores, la UCR y el INTA
decidieron seguir produciendo semilla y no licenciar. Una consecuencia del proceso fallido es que
la produccion de semillas sigue estando en manos de la UCR y el INTA, resultando mas onerosa y
lenta, y consumiendo mas recursos que deberian ser dedicados a la investigacion. Esta es la
situacion en la que se encuentra la semilla actualmente casi 15 afios después.

7. Algunos acontecimientos recientes

Independientemente del proceso de licenciamiento no exitoso gracias a la Pococi en Costa Rica se
ha aumentado el numero de productores de papaya a unos 250, y se cre6 la Camara Nacional de
Papayeros. Las areas de produccion se han incrementado a méas de 860 hectareas convirtiéndose en
un negocio rentable para pequefios y medianos productores. La Pococi es la primera papaya
costarricense que se ha exportado, generando ganancias de alrededor de $25 millones. Desde el
2012 se ha exportado a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Canada, Colombia,
Bélgica, Espafa, Holanda, Italia, Reino Unido. La venta de semilla ha generado casi un millén de
dolares a la UCR y el INTA, de los cuales un buen porcentaje se invierte en el mismo proyecto de
investigacion para lograr otras variedades de papaya. Los investigadores han seguido trabajando
en colaboracion y prevén que obtendran mas variedades, incluso mejores que el hibrido Pococi.

La proteccion por medio de la propiedad intelectual ha permitido que la variedad se produzca en
el pais beneficiando a productores nacionales, aunque ha habido salida desautorizada de semilla
del territorio costarricense. Tanto el INTA como la UCR han instaurado procesos para que la
semilla solo sea vendida a productores costarricenses, sobre todo medianos y pequefios. Pero en la
practica esto es dificil porque se evaden estos controles y asi pequefias cantidades de semilla han
Ilegado a productores de otros paises. Sin embargo, a pesar de esos problemas, el sector papayero
sigue consolidandose con una ventaja competitiva en el mercado externo debido a la exclusividad
de la variedad Pococi. Por lo tanto, la estrategia de proteccién de propiedad intelectual
implementada ha favorecido a los productores nacionales.

Por otro lado, hay oportunidad de nuevos emprendimientos, como la venta de almacigos de papaya:
un egresado de la UCR ha montado su pequefia empresa convirtiéndose en una de las primeras
empresas spin off de la UCR, que podria convertirse en un licenciatario para la producciéon de la
semilla.

Por otra parte, se han alcanzado otros logros desde el punto de vista agronomico. El laboratorio de
Biotecnologia de Plantas del Centro de Investigaciones Agrondmicas de la UCR desarrollé un
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protocolo de reproduccion de papaya in vitro de Pococi que garantiza la reproduccion solo de
plantulas hermafroditas. Es decir, que se pueden encontrar flores con ambos sexos, lo que es
deseable en una plantacion comercial ya que todas las plantas son productivas. Este protocolo de
reproduccion in vitro se concedidé en licenciamiento a dos empresas. La primera es un
emprendimiento de egresados de la UCR, y esta licencia esta impulsando su negocio. La segunda
es una empresa de capital costarricense y que tiene presencia en todo el pais. Es asi como ahora los
productores tiene acceso a plantulas de papaya hermafroditas, libres de enfermedades, que les
traeran mayores beneficios. La adopcidn de esta tecnologia es paulatina, pero se espera que penetre
el mercado y contribuya a eliminar la salida ilegal de semilla del pais, pues sera mas dificil
transportar plantas que semillas.

8. Lecciones aprendidas
El estudio de caso mostré una experiencia exitosa de transferencia de tecnologia de una variedad
de papaya desarrollada en conjunto por investigadores de dos instituciones publicas de
investigacion agricola, la UCR y el INTA. En una relacion de hechos se ha mostrado el proceso
que siguid la UTT, ahora llamada PROINNOVA, para licenciar una variedad de un hibrido de
papaya a una empresa seleccionada de una manera profesional y transparente.

Una conclusion general que se puede derivar de esta experiencia es que, en Costa Rica, pais con
un sector agricola sensible y escaso desarrollo en el tema de propiedad intelectual, licenciar la
reproduccion de semillas no es lo mismo que licenciar otros productos o tecnologias. Aunque no
Ilegd a concretarse el licenciamiento, el objetivo del licenciamiento siempre tuvo al centro a los
productores costarricenses. Se pretendia que ambas instituciones delegaran la produccién de la
semilla a una empresa con experiencia y con una buena red de distribucion, y que la licencia se
hiciera bajo el mayor apego a la salvaguarda de los intereses de los pequefios y medianos
productores. Existia el temor de que el asunto se revirtiera en contra de los productores nacionales
y se tratd al maximo de que eso no sucediera. Ademas, la licencia permitiria que los investigadores
se dedicaran a desarrollar mas y mejores variedades. Lamentablemente ese objetivo no se log pero
el favorecimiento a los productores medianos y pequefios si se concreto.

Una de las ensefianzas concretas del caso es que la UTT debié haber tomado en cuenta a los
agricultores como un actor mas en el proceso de licenciamiento, asi como se les habia tomado en
cuenta en la investigacion. Se sobrestimd el rol de los productores de papaya y al final su reaccion,
producto de la falta de informacion y de sentirse excluidos, fue un detonante para impedir el
licenciamiento de la semilla.

9. Recomendaciones
La experiencia adquirida por la UCR y el INTA puede ser Util para otras instituciones publicas de
investigacion que estan en el proceso de adquirir experiencias en el manejo de la propiedad
intelectual de sus resultados de investigacion. Para ello, se podrian dar las siguientes
recomendaciones:

1. Las instituciones publicas de investigacion y desarrollo deben comprender que su mision o
fin publico no impide el uso de la proteccién de la propiedad intelectual como una herramienta
para la consecucion de sus fines publicos.

2. Una institucion publica dedicada a la investigacion y al desarrollo debe preocuparse por
tener una adecuada gestion de los resultados de sus procesos de investigacidn. Debe contar con una

ALTEC 2019 10/11



oficina o punto focal que se encargue de estos temas y con una politica clara que defina la
apropiacion o titularidad de los resultados de investigacion y desarrollo.

3. Todas las relaciones de colaboracion en materia de investigacion y desarrollo con
contrapartes, tanto del sector pablico, como del sector privado, deben ser plasmadas en contratos
previos donde se defina claramente la titularidad de esos resultados.

4. Los investigadores de la institucion, asi como sus administradores y autoridades deben ser
concientizados y capacitados en los temas de proteccion y gestion del conocimiento a efecto de
concientizarlos sobre la necesidad de prever estos acuerdos. Debe propiciarse en la institucion y
sus contrapartes un clima propicio de aceptacion a estos procesos.

5. La institucion debe contar con una oficina o personal especializado o capacitado capaz de
asesorar a los investigadores en estos procesos.

6. Una vez que se cuente con personal o una oficina especializada, las autoridades de la
institucion deben confiar en ese personal y permitir que trabajen de manera agil y expedita pues en
los procesos de licenciamiento el tiempo y la forma en que se toman decisiones debe ser expedita.

7. Las oficinas de gestion del conocimiento en estas instituciones deben estar constantemente
renovandose y capacitdndose a efecto de que cuenten con los conocimientos necesarios y las
herramientas necesarias para enfrentar procesos complicados. Debe fomentarse un clima propicio
para la creatividad y el afloramiento de nuevas ideas para solventar situaciones inesperadas.

8. El entorno externo, los procesos politicos y los actores involucrados, deben ser factores a
tomar en cuenta y a considerar en los procesos de licenciamiento de propiedad intelectual que
proviene de una institucion publica.
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