TRIBUNAL

REGISTRAL y‘

ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0213-TRA-PI

SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION DENOMINADA “ACCESORIO DE
BOQUILLAS MULTIPLES PARA SECADOR DE CABELLO”

CONAIR CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-135)
PATENTES

VOTO 0338-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once

horas cinco minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

Recurso de apelacion interpuesto por la licenciada Maria del Pilar Lopez Quiros,
abogada, cédula 1-1066-0601, vecina de Escazl, San José en su condicion de
apoderada especial de la compafia CONAIR CORPORATION, organizada y
existente bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 1 Cummings Point
Road Stamford, CT (06902) Estados Unidos de América, en contra de la resolucion
emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:12:52 horas del 06 de
octubre de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

El 19 de marzo de 2020, la licenciada Maria del Pilar L6pez Quirds, de calidades

indicadas y en su condicion de gestora oficiosa de la compafiia CONAIR
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CORPORATION, solicito la patente de invencion denominada “ACCESORIO DE
BOQUILLAS MULTIPLES PARA SECADOR DE CABELLO”. Prioridad reclamada,
pais: Estados Unidos 13 de noviembre de 2019, serie N° 16/682129.

Por resolucion de las 08:47:56 horas del 23 de junio de 2020, el Registro, previene
a la solicitante aportar la declaracion que justifique su derecho (Cesion legalizada),
indicar el sector tecnoldgico, aclarar si la solicitud presentada en fase nacional es
bajo el Convenio PCT y de ser asi, indicar toda la informacion referente este, y se
le conceden quince dias para su cumplimiento; asimismo le previene aportar original
o copia certificada del certificado de solicitud del pais de origen con su respectiva
traduccion, para lo que se le concede un plazo de tres meses. La naotificacion de

esta prevencion fue realizada el 30 de junio de 2020.

Mediante escritos presentados el 10 y el 21 de julio de 2020, la parte aclara,
respectivamente, que la patente se present6 bajo el Convenio de Paris y no bajo el
Convenio PCT y que el sector tecnoldgico es A45D 20/00 A45D 20/12: Necesidades

corrientes de la vida.

El 27 de agosto de 2020, a las 13:52:40 horas, la licenciada Maria del Pilar Lopez
Quirds, como apoderada especial de la solicitante, aporta declaracion jurada
privada rendida ese mismo dia, haciendo constar la cesion de la patente a favor de

Su representada.

El Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:22:17 del 31 de agosto de 2020
emite auto de no admisién de documento respecto a la declaracion del inventor
(cesion), presentada el 27 de agosto de 2020, por ser extemporanea, dado que la
prevencion fue notificada en fecha 30 de junio de 2020, otorgandose el plazo de
quince dias habiles para que contestara dicha prevencién, por consiguiente, sefiala

gue no sera tomada en cuenta y se continuara con el tramite respectivo.
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Por documento presentado el 28 de septiembre de 2020, la solicitante aporta el
documento de cesion original y el documento de prioridad original. (folio 23 al 68 del

expediente)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolucion de las 11:12:52 horas del 06
de octubre de 2020, procedi6 a declarar el abandono y archivo de la solicitud debido
a que no se cumplio con lo prevenido mediante el auto de las 08:47:56 horas del 23
de junio de 2020 dentro del plazo estipulado. Lo anterior, de conformidad con el
articulo 9 de la Ley de patentes de invencion, dibujos y modelos industriales y
modelos de utilidad, No. 6867, y el articulo 16 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo
No. 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, la compafia CONAIR
CORPORATION, por medio de su representante, interpone recurso de revocatoria

con apelacion en subsidio y argumenta que:

1. Las oficinas centrales de la empresa solicitante que coordinan el envio de la
documentacion requerida para la presentacién de solicitudes de disefios
industriales a nivel internacional estan en Connecticut, Estados Unidos,
ciudad que fue fuertemente impactada por el virus COVID 19, desde inicios
de 2020; y varias oficinas gubernamentales, incluyendo las notarias que
legalizan documentos, disminuyeron los servicios e inclusive cerraron.

2. Los servicios de courier y correos internacionales también se vieron
afectados, el tiempo de envio de los documentos de cesion se incremento de
manera exponencial, una vez en territorio nacional los paquetes provenientes
de Estados Unidos se sometian a un protocolo de inspeccion por parte de las

autoridades de aduanas, lo que genero retrasos en su entrega.
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3. En virtud de lo anterior, se apela a la maxima juridica segun la cual nadie
esta obligado a lo imposible, sobre la cual la Sala Constitucional se ha
pronunciado en diversas oportunidades reconociendo que existen motivos
por los cuales en diversas oportunidades el administrado no puede cumplir
con lo solicitado por existir una imposibilidad material (votos 2005-04370 y
2005-11726 de la Sala Constitucional).

4. Dadas las circunstancias de fuerza mayor expuestas era materialmente
imposible aportar los documentos dentro del plazo otorgado y a pesar de lo
acontecido el documento se aport6 el dia 27 de agosto de 2020, por lo que
se cumpli6 con los requisitos establecidos en la legislaciéon para las
solicitudes de patentes de invencion.

5. Solicita la aplicacion del Principio de Informalismo a favor del
administrado, que consiste en la exencion a los administrados de cumplir con
formas no esenciales y su aplicacion impide que el particular pierda un
derecho por el incumplimiento de un deber formal, con lo que obliga a la
administracion a optar por la solucién mas favorable para aquel; asi como del
Principio de Proporcionalidad de la sancion, pues dar por terminado el
tramite administrativo de registro de la patente, es excesivo tomando en
cuenta que el defecto incurrido es de forma y no de fondo, ademas la no
presentacion en tiempo de la cesiéon, per se, no pone en riesgo la
consecuciéon del derecho fundamental a la invencién. Maxime que ya fue

subsanado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista
como hecho con tal caracter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

» Se tiene por acreditado que el solicitante cumplié de manera extemporanea

el requerimiento prevenido en la resolucion de las 08:47:56 horas del 23 de

junio de 2020, debidamente notificado el 30 de junio de 2020, respecto del
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documento de cesidon de derechos solicitado por la Administracion Registral,
y para lo cual contaba con un plazo de quince dias para su efectivo

cumplimiento. (folios 13 al 15 y 18 al 20 del expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
encuentra hechos con este caracter que sean de relevancia para el dictado de la

presente resolucion.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo
de primera instancia se determina que en la resolucion de las 11:12:52 horas del 06
de octubre de 2020, se indica que se tenian 30 dias hébiles para aportar el
documento de prioridad, cuando lo correcto segun los autos emitidos a las 08:47:56
horas del 23 de junio de 2020 y a las 09:22:17 del 31 de agosto de 2020, el plazo
era de 3 meses, lo cual resulta ser un error material, que por la forma en que se
resolvi6 no genera afectacién alguna, por lo que no se observan vicios en sus
elementos esenciales, que pueden causar nulidades, invalidez o indefension que

sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del analisis del expediente, se
observa que el Registro de la Propiedad Intelectual, una vez ingresada la solicitud
por parte de la compafiia CONAIR CORPORATION, se procedié con el analisis y
calificaciéon juridica de la patente de invencion “ACCESORIO DE BOQUILLAS
MULTIPLES PARA SECADOR DE CABELLO’ y al advertir el operador juridico la
falta de requisitos en dicha gestion, le previno al solicitante, mediante resolucion de
las 08:47:56 horas del 23 de junio de 2020, debidamente notificada el 30 de junio
de 2020, aportar la declaracion o cesion legalizada que justifique el derecho del
solicitante de la patente, de conformidad con lo establecido en el articulo 6 inciso 3

de la Ley de patentes de invencion, dibujos y modelos industriales y modelos de
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utilidad. Asimismo, se le previno aclarar el sector tecnologico de la patente y si la
solicitud presentada en fase nacional es bajo el Convenio PCT y de ser asi, indicar
toda la informacioén referente al PCT, asi como aportar el original o copia certificada

del certificado de solicitud del pais de origen con su respectiva traduccion.

Dentro de la citada prevencion se concedio a la solicitante quince dias habiles a
partir de su notificacion, con la advertencia de que, transcurrido el plazo sefialado
sin contestar, o si aun habiendo respondido subsisten las objeciones planteadas, se
tendra por desistida la solicitud y se ordenara el archivo del expediente de
conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 9 de la Ley de patentes de
invencidn, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, y el articulo 16 de
su Reglamento. Ademas, se concede el plazo de tres meses para presentar el

certificado de solicitud de pais de origen.

En lo que resulta de interés, por tratarse del motivo que fundamenta la resolucion
de abandono y archivo, consta en el expediente que la prevencion para aportar la
declaracion o cesion legalizada que justifique el derecho de la solicitante de la

patente, fue notificada el 30 de junio de 2020, y no es sino hasta el 27 de agosto

de 2020 que la interesada, de conformidad con la circular DRPI-02-2013, del 23 de
enero de 2013, aporta una declaracién jurada privada rendida ese mismo dia por su
apoderada especial haciendo constar la cesién de la patente (folios 18 al 20 del
expediente principal), por lo que se desprende con meridiana claridad que el plazo
de quince dias concedido habia transcurrido de forma sobrada para entonces.

De lo anterior, se colige que si bien la solicitante cumplié con lo prevenido, lo hizo
fuera del plazo estipulado de quince dias, en razén que conforme al computo
establecido para dicho fin este fenecia el 28 de julio de 2020, en vista del cierre que
por motivo de la pandemia por Covid 19 tuvo el Registro del 13 al 17 de julio de

2020, por lo que lleva razon el Registro de instancia al declarar el archivo de la
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gestion dada la penalidad contenida en el numeral 16 del Reglamento a la Ley de

patentes, que dispone:

Defectos de forma. En caso de no efectuarse la correccion o subsanarse la
omisién que se prevenga conforme el articulo 9, parrafo 2 de la ley, o bien,
en caso de que no sea aportado el poder respectivo, el Registro procedera a
efectuar el archivo de la solicitud mediante resoluciéon fundada que se
notificara al solicitante, salvo que haya solicitado prérroga por otro término
igual, debidamente justificada. En caso de archivo de la solicitud no habra
derecho al reembolso de las tasas que se hubieren pagado. (la negrita no es

del original)

Debe recordar la recurrente, que la solicitud de inscripcion de una patente es un
procedimiento reglado en el que las prevenciones son una ‘(...) advertencia, aviso
(...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Practica de las diligencias
necesarias para evitar un riesgo”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico
de Derecho Usual. 27° edicién, Editorial Heliasta. 2001. pag. 398), y en este mismo
sentido, el Diccionario usual del Poder Judicial, las define como “(...) Disposicion
previa de lo que se requiere para conseguir algo. || Advertencia que se hace para

informar acerca de un evento. (...)” (https://diccionariousual.poder-

judicial.go.cr/index.php/diccionario/44838:prevenci%C3%B3n), por lo que, su

incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en
el articulo 16 del Reglamento de la Ley de patentes, la cual fue advertida en el propio
auto de la prevencion, por lo que en consecuencia le sobreviene el abandono y

archivo de la gestion.

Aunado a lo anterior, se debe tener presente que tanto el Registro de instancia como
este Tribunal, deben ajustar su actuar al principio de legalidad, regulado en el

articulo 11 de la Ley General de la Administracién Publica y el articulo 11 de la
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Constitucion Politica, por lo que no es posible hacer interpretacion alguna que vaya
en contra de lo establecido en la ley, y por ende no es viable aplicar una sancién
menos gravosa, como lo solicita la apelante, y por ende, sus argumentaciones en

ese sentido resultan improcedentes.

Es menester sefalar, que la misma recurrente acepta en su escrito de apelacion
que el documento fue presentado fuera del plazo, sea de manera extemporanea, y
argumenta que esta situacién fue producto de las dificultades generadas por la
pandemia de Covid 19, que provoco cierres y atrasos en la tramitacion y traslado de
la documentacion requerida; cabe sefalar al respecto que lo manifestado no justifica
su desatencion a lo solicitado por la Administracion Registral, toda vez, que el
mismo cuerpo normativo que establece dicha sancion también prevé un remedio
procesal como lo es la solicitud de una prérroga, que de haberse solicitado habria
generado el espacio de tiempo necesario para cumplir con lo pedido, prorroga que
también estd contemplada en la circular DRPI-02-2013, del 23 de enero de 2013, y
que también encuentra asidero juridico en el numeral 258 de la Ley General de la

Administracion Publica.

Es necesario también acotar en la circunstancia de que el cumplimiento
(extemporaneo) de lo prevenido, se da por medio del aporte de una declaracién
jurada privada haciendo constar la cesion de la patente, que fue rendida el propio
27 de agosto de 2020, por la apoderada especial de la hoy apelante, a tenor de lo
dispuesto en la circular DRPI-02-2013, del 23 de enero de 2013, notese que la
rendicion de esta declaracion bien pudo ser realizada antes de que finalizara el
plazo concedido, por lo que tanto la presentacién tardia de la declaracion como la
falta de solicitud de prorroga sefialada en el parrafo anterior, son situaciones
producto de la falta de diligencia de la propia solicitante, que de modo alguno
pueden ser endilgadas a la Administracion.
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Finalmente, cabe indicar que para el caso no es de recibo la solicitud de aplicar el
principio de informalismo, este se encuentra regulado en el numeral 223 de la Ley
General de la Administracion Puablica, que dispone: “1. Solo causara nulidad de lo
actuado la omision de formalidades sustanciales del procedimiento. 2. Se entendera
como sustancial la formalidad cuya realizacion correcta hubiera impedido o
cambiado la decisién final en aspectos importantes, o0 cuya omision causare
indefensién.”, de lo expuesto, se colige que el requerimiento prevenido por la
Administracion, y presentado extemporaneamente, es una formalidad sustancial
dentro del iter procedimental que podria afectar los intereses no solo de la parte
solicitante, sino también del inventor, y por ende, acarrear una eventual indefension
y consecuente nulidad de lo actuado. Tomese en consideracion que los plazos
establecidos en la ley de marras deben ser respetados a fin de dar el respectivo
impulso al procedimiento y en caso de incumplimiento se aplica la sancién
correspondiente que en este caso es la declaratoria de abandono y el consecuente
archivo de la solicitud; de ahi que no se pueda considerar que lo requerido sea un
aspecto innecesario en el desarrollo del procedimiento, razén por la cual los

agravios en este sentido tampoco son atendibles.

Corolario de todo lo anterior, al dejar transcurrir la solicitante el tiempo establecido
para el debido cumplimiento de lo prevenido por el Registro, no queda mas que

avalar la penalidad de abandono y archivo aplicada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO Conforme a las consideraciones
gue anteceden, este Tribunal estima que, ante el incumplimiento de la prevenido
dentro del plazo de ley para acreditar el documento de cesion de derechos, lo
procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por la licenciada
Maria del Pilar Lopez Quirés, como apoderada especial de CONAIR
CORPORATION, contra la resolucion venida en alzada, la que se confirma.
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el
recurso de apelacion interpuesto por la licenciada Maria del Pilar Lopez Quirds,
en su condicion de apoderada especial de la compafiia CONAIR CORPORATION,
en contra de la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
11:12:52 horas del 06 de octubre de 2020, la cual en este acto SE CONFIRMA.
Sobre lo decidido en este caso, se da por agotada la via administrativa de
conformidad con los articulos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia
de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este
Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolucién
que se dejara en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/11/2021 03:37 PM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por i
Fecha y hora: 12/11/2021 02:56 PM LEONARDO VILLAVICENCIO CEDERNO (FIRMA)

Fechay hora: 14/11/2021 09:29 AM

Oscar Rodriguez Sanchez Leonardo Villavicencio Cedefio

Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA) Fechay hora: 15/11/2021 03:14 PM

Fechay hora: 11/11/202103.07PM i _
Priscilla Loretto Soto Arias Carlos José Vargas Jimenez
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