TRIBUNAL

REGISTRAL y‘

ADMINISTRATIVO

RECURSO DE REVISION

EXPEDIENTE 2019-0319-TRA-PI

SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA CATEGORIA DE PATENTE POR LA VIA
PCT PARA LA INVENCION “PLANTA Y SEMILLA DE MAiZ CORRESPONDIENTES
AL EVENTO TRANSGENICO MON89034 Y METODOS PARA SU DETECCION Y USO”
MONSANTO TECHNOLOGY LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2015-185)
PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS

VOTO 0336-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas diez

minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de revision interpuesto por el licenciado José Antonio Mufioz
Fonseca, mayor, casado, abogado, vecino de San Jose, Santa Ana, Centro Empresarial Forum,
Edificio C, oficina 1C1, cédula de identidad 104330939, en su condicion de apoderado especial de
la empresa MONSANTO TECHNOLOGY LLC., sociedad organizada y existente bajo las leyes
del Estado de Missouri, domiciliada en St. Louis, 800 North Lindbergh, Estados Unidos de
América, respecto del Voto 0336-2016, dictado por este Tribunal a las 14:30 horas del 24 de mayo
de 2016.

Redacta la jueza Urefia Boza, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. EI 8 de abril de 2015, la representacion de la
empresa apelante solicitd la entrada en fase nacional para su inscripcion de la invencion “PLANTA
Y SEMILLA DE MAIZ CORRESPONDIENTES AL EVENTO TRANSGENICO
MON89034 Y METODOS PARA SU DETECCION Y USO”.
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Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolucion dictada a las 08:00 horas del 20 de
abril de 2015, denego la solicitud de patente de invencion indicada.

Que este Tribunal, mediante el Voto 0336-2016, dictado a las 14:30 horas del 24 de mayo de 2016,
dispuso “...se declara sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por la licenciada Alejandra
Castro Bonilla, en su condicion de apoderada especial de la empresa MONSANTO
TECHNOLOGY LLC,, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial, a las ocho horas del 20 de abril de 2015, la que en este acto se confirma...”.

Inconforme con el voto antes mencionado, mediante escrito enviado via fax a las 18:10 horas del
11 de junio de 2019, el licenciado José Antonio Mufioz Fonseca, en su condicion de apoderado
especial de laempresa MONSANTO TECHNOLOGY LLC., presenta recurso extraordinario de
revision, contra lo resuelto, argumentando que esta instancia al analizar la figura de los eventos
transgénicos sitda erréneamente la invencion en la categoria de variedad vegetal, remitiéndola a la
Ley 8631 de Proteccion de Obtenciones Vegetales, razon por la cual se aprecia la confusién
existente por parte del Registro de Propiedad Industrial y el Tribunal respecto a un evento
transgénico, una patente de planta y una variedad vegetal. Sustentando dicho proceso en la evidente
falta de la configuracién de los elementos constitutivos del acto administrativo como son: a) la
obligatoriedad de remision a la Ley de Biodiversidad 7780 en su articulo 80 y b) el incumplimiento
del articulo antes indicado, por tales motivos el acto administrativo es evidentemente dictado por
un érgano no competente, al no seguir con los procedimientos previstos en la ley, careciendo de
las formalidades materiales y los tramites legales exigidos, por lo cual la conformacién del acto

administrativo no goza de validez siendo absolutamente nulo e inexistente.

Para el caso concreto se refieren al acto juridico inexistente citan doctrina indicando que el acto se
manifiesta externamente como si tuviera vida pero no vive en la realidad juridica, es aquel nulo de

pleno derecho que es perpetuamente impugnable aislado y regido por la jurisprudencia.
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SEGUNDO. EN CUANTO AL RECURSO DE REVISION. Los actos administrativos, como
manifestacion de voluntad de la Administracion en ejercicio de sus facultades, pueden ser
impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus intereses, tanto en sede
administrativa como jurisdiccional, mediante los recursos administrativos, que como bien se sabe,
han sido clasificados, tanto por la doctrina como por el legislador en la Ley General de la
Administracion Publica (en adelante LGAP), en dos categorias: ordinarios (revocatoria y

apelacion) y extraordinarios (revision).

Refiriéndose a la naturaleza y alcances en particular del recurso de revision, el profesor Eduardo

Ortiz Ortiz sefialaba:

“(...) Los recursos extraordinarios son los que solo pueden tener lugar, por motivos
tasados por ley y perfectamente precisados. En términos tales que cuando no se dan esos

motivos, no es posible establecer esos recursos. El recurso de revision siempre ha sido

extraordinario tanto en lo judicial como en lo administrativo porque sélo cabe, como el de

Casacion, por motivos taxativamente fijados por ley. Fuera de los casos previstos no hay

posibilidad de recurso de revision aun cuando pueda haber la conciencia clara de que ha
habido una infraccion grave. Si no encaja dentro de las hip6tesis previstas no hay
posibilidad de recurso de revision. (...)”. (Citado por Roberto QUIROS CORONADO,
Ley General de la Administracion Publica concordada y anotada con el debate
legislativo y la jurisprudencia constitucional, Editorial ASELEX S.A., San José, Costa

Rica, 1996, p. 407. (El subrayado no es del original).

Y en mismo sentido se han manifestado los profesores espafioles Eduardo Garcia de Enterria y
Tomas Ramon Fernandez:
“(...) Configurado con caracter extraordinario, en la medida en que solo procede en los
concretos supuestos previstos por la Ley y en base a motivos igualmente tasados por ella
(...), constituye, en principio, mas que un recurso propiamente dicho, un remedio

excepcional frente a ciertos actos que han ganado firmeza, pero de cuya legalidad se duda
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en base a datos o acaecimientos sobrevenidos con posterioridad al momento en que fueron
dictados.” (Eduardo GARCIA DE ENTERRIA y Tomas Ramén FERNANDEZ,
Curso de Derecho Administrativo, Tomo 11, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1977, pag.
446).

Partiendo de las citas doctrinarias transcritas, se desprende que el recurso de revision es de caracter
extraordinario o excepcional, por cuanto s6lo procede en los supuestos expresamente previstos por
la ley y, se debe agregar, que se da contra actos administrativos firmes, pero que presentan
razonables dudas de validez, segun los supuestos sefialados taxativamente en el articulo 353 de la
LGAP:

“1. Podrd interponerse recurso de revision ante el jerarca de la respectiva Administracion contra
aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de
los propios documentos incorporados al expediente;
b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolucion del asunto,
ignorados al dictarse la resolucién o de imposible aportacidn entonces al expediente;
¢) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados
falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el
primer caso, el interesado desconociera la declaracion de falsedad; y
d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho,
violencia u otra maquinacion fraudulenta y se haya declarado asi en virtud de sentencia

judicial.”

...debiéndose acotar que conforme al articulo 354 de la citada, el recurso de revision debe

interponerse, en el primer supuesto, “dentro del afio siguiente a la notificacion del acto

impugnado”; en el sequndo, “dentro de los tres meses contados desde el descubrimiento de los

documentos o desde la posibilidad de aportarlos”’; y en los dos restantes, “dentro del ario posterior

al conocimiento de la sentencia firme que los funde”.
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Ahora bien, tal y como lo apunté la Procuraduria General de la Republica (por ejemplo, en sus
Dictamenes C-274-98, del 16 de diciembre de 1998, y C-157-2003, del 3 de junio de 2003), los
supuestos para dar cabida al recurso de revision, previstos en el articulo 353 de la LGAP, coinciden
con los estipulados por la legislacion espafiola como motivos de admisién de un recurso de esa
naturaleza. De esa manera y siempre de conformidad con la Procuraduria, con sustento en los
criterios del tratadista espafiol Jesus Gonzélez Pérez (véase “Los recursos administrativos y
economico-administrativos”, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1975, pp. 299- 306), sobre cada

uno de los motivos debe sefialarse lo siguiente:

En cuanto al primero de los motivos, el error de hecho debe darse, no respecto de los

supuestos normativos aplicables, sino de los supuestos de hecho, no bastando que se de,
simplemente, el error, sino que debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo;
ademas, debe proceder de los mismos documentos incorporados al expediente, y no de elementos

extrafos a éste.

En el segundo, los nuevos documentos a los que se refiere la norma deben tener tal importancia en

la decision del asunto que, de haberse incorporado al expediente, el resultado habria sido,
necesariamente distinto, pero esto siempre que la parte no los conociese, o que no hubiere podido

aportarlos oportunamente al expediente.

En cuanto a la tercera causal, los documentos o testimonios declarados falsos deben haber sido

tomados en consideracion para fijar los supuestos de hecho de la motivacion del acto, permitiendo
tener por probados ciertos hechos que en realidad provocaron una resolucion distinta; en este caso,
la falsedad debe estar declarada en firme de manera posterior al procedimiento, o bien, si es anterior

el recurrente debe comprobar que ignoraba esa falsedad.

Finalmente, en el ultimo de los supuestos, importa que cualquiera de los delitos que estipula la

norma, hayan sido declarados como tales por resolucion penal firme.
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El hecho de que *“...los procedimientos en materia de Registros Publicos...” se encuentren
exceptuados de la aplicacion del Libro Il de la LGAP (véase su articulo 367.2), que es en donde se
ubican las normas recién citadas, no quiere decir que, en el contexto normativo de este Tribunal,

pierdan valor las conclusiones a las que se ha arribado lineas atras.

Eso se debe a que ahi se retrata el régimen recursivo que, con sus consabidas diferencias y matices
segun el recurso de que se trate, se regula en la normativa especial de carécter registral, que en lo
que se refiere a este Tribunal, seria la resultante de lo estipulado en la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 8039, del 12 de octubre de 2000 y en el
Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo 35456-J, del
31 de agosto de 2009), que remiten expresamente a la citada LGAP, debiéndose mencionar,
adicionalmente el Dictamen C-374-2004, emitido por la Procuraduria General de la Republica el
13 de diciembre de 2004, en donde se confirmd claramente la posibilidad de que se interpongan

recursos de revision en contra de lo resuelto por este Tribunal.

No obstante, lo anterior, en realidad los citados textos normativos sélo regulan lo referente a los
recursos administrativos ordinarios (“revocatoria” y “apelacion”), sin contemplar la posibilidad de
interponer recursos extraordinarios (“revision”). Sin embargo, al tenor de lo dispuesto en los
articulos 9 y 364, inciso 2) de la LGAP, como en caso de laguna en la regulacién de una
determinada materia de derecho administrativo, para su integracion debe recurrirse en primer
término, a lo dispuesto en el resto del ordenamiento administrativo escrito, y de no hallarse una
solucidn expresa, en tal caso la citada Ley General resulta aplicable. Consecuentemente, en lo que
concierne al recurso de revision, este Tribunal debe estarse a lo dispuesto en los articulos 353 y

354 de la ley antes citada.

En el caso bajo estudio, una vez analizados los argumentos expuestos por el licenciado José
Antonio Mufioz Fonseca, en cuanto a que el acto administrativo voto 0336-2016, emitido por este
Tribunal, no goza de validez siendo absolutamente nulo e inexistente, hemos de indicar que dicha

manifestacion no se configura dentro de los supuestos que expresamente establece el articulo 353
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de la LGAP, de manera que el acto dictado por este Organo de Alzada cumple con todos los

elementos que conforman el acto administrativo.

Sobre este punto en particular, es necesario recordar que el acto administrativo constituye la
manifestacion de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administracion
para expresar su voluntad, destinada a producir efectos juridicos, garantizando y cumpliendo
cabalmente con el derecho de respuesta para con los administrados a su derecho de peticion, como
derecho fundamental constitucional. Asi, el acto administrativo sera valido y eficaz en el tanto sus
elementos subjetivos y objetivos de caracter sustancial sean conformes con el ordenamiento
juridico. Dentro de tales elementos se encuentran el motivo, el contenido y el fin, estando
debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la LGAP.
En lo que respecta al motivo, la Sala Constitucional ha reiterado la obligacion de la Administracion
Publica de fundamentar o motivar debidamente los actos que le compete dictar, pudiéndose citar,
entre otros, los VVotos Numeros 2002-3464 de las 16:00 horas del 16 de abril del 2002 y 2002-1294
de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002. De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo
ha tenido ocasion de ahondar sobre el elemento de la motivacion, al apuntar con respecto a ésta
que: “(...) constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la Administracion
se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que la inducen a emitir un
determinado acto, consignando los hechos o antecedentes que le sirven de asidero factico, amén
del fundamento juridico o derecho aplicable. Segun la doctrina, la motivacion consiste en
exteriorizar, clara y sucintamente, las razones que determinan a la autoridad administrativa a
emitir el acto administrativo (...) Dentro de esta linea de pensamiento, resulta imprescindible
recordar que constituye base esencial del régimen democrético y del estado de Derecho, la
exigencia al Estado de hacer publicas las razones de hecho y de derecho que justifican la
adopcién de una determinada decision administrativa. En la préactica, tal requisito obliga a que
la parte dispositiva o resolutiva del acto administrativo, vaya precedida de una exposicion de las
razones que justifican tal decision. La omision de la motivacion del acto administrativo, como

elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro ordenamiento juridico con la nulidad
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del acto (...)” (Considerando Segundo, VVoto No. 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero
de 2003; véanse también los Votos No. 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y No.
111-2003 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, todos de este Tribunal), debiéndose acotar
que el articulo 136 de la LGAP, detalla los actos administrativos que deben ser motivados,
incluyendo dentro de tales actos aquellos que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o
denieguen derechos subjetivos. En el caso que nos ocupa, este Tribunal considera que la resolucion
recurrida se encuentra debidamente fundamentada, por lo que no concurre ilegalidad alguna, razén
por la cual no existe nulidad en el acto administrativo dictado, como lo expuso el licenciado José
Antonio Mufioz Fonseca, por el contrario, existe competencia y dicha resolucién se dicto

formalmente dentro de los parametros del principio de legalidad.

Segun lo indicado por el representante de la empresa MONSANTO TECHNOLOGY LLC., en
cuanto a la evidente falta en la configuracion de los elementos constitutivos del acto administrativo,
es importante mencionar lo indicado en el informe técnico concluyente donde el experto en la
materia tomando en consideracién todos los aspectos técnicos cita que la materia que se reclama
posee exclusiones de patentabilidad porque implican la proteccién de genes o fragmentos de genes,
y/otro material genético y/ o bioldgico que son parte esencial de plantas y animales, por tanto, no
protegibles ya que se consideran descubrimientos de la naturaleza, y materia conocida en el arte
previo. Ademas, porque no cumplen con los requisitos claridad, suficiencia, novedad, nivel
inventivo y aplicacion industrial, tal y como qued6 establecido en los informes emitidos.

Como se logra constatar tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, resuelven bajo el
principio de legalidad, el debido proceso, emitiendo el acto con todas las formalidades para su

configuracion.

Dado lo anterior, este Tribunal no encuentra ninguna violacién en cuanto a valorar algln error
cometido en la tramitacion de este proceso, que conlleve a una ilegalidad y/o nulidad del voto 0336-
2016, dictado por este Organo a las 14:30 horas del 24 de mayo de 2016, como tampoco alguna

actuacion de parte del Registro de la Propiedad Industrial que se deba anular.
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de revision
interpuesto por el licenciado José Antonio Mufioz Fonseca, apoderado especial de la empresa
MONSANTO TECHNOLOGY LLC., en contra del Voto 0336-2016, dictado por este Tribunal
a las 14:30 horas del 24 de mayo de 2016, el cual, en este acto se confirma. En consecuencia, se
devuelve el expediente al Juez Tramitador para lo que corresponda. Se da por agotada la via
administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejara en los registros que al
efecto lleva este Tribunal. NOTIFIQUESE.

Norma Urefia Boza
Kattia Mora Cordero llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM
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