TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0212-TRA-PI

Solicitud de registro del modelo industrial “ENSAMBLE DE POTE”

COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA, S.A.
Registro de la Propiedad Industrial (No. de Origen 7172)

VOTO No 002-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las catorce horas con

treinta minutos del dos de enero de dos mil seis.

Recurso de Apelacion interpuesto por la Licenciada Georgina Rojas D Avanzo, mayor,
divorciada, Abogada y Notaria, vecina de Cartago, titular de la cédula de identidad niimero
uno-nueve uno nueve-cuatro ocho tres, en su condicion de apoderada especial de la compaiiia
de esta plaza COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE
CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona juridica nimero tres-
ciento uno-cero uno cero dos siete ocho, en contra de la resolucion dictada por la Direccion
del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas tres minutos del seis de junio de dos
mil cinco, con ocasion de la solicitud de registro del modelo industrial denominado

ENSAMBLE DE POTE.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el
veintisiete de noviembre de dos mil tres, la sefiora Georgina Rojas D"Avanzo de calidades y
en la condicion arriba sefialada, presenta en nombre de su representada solicitud de registro
del modelo industrial denominado ENSAMBLE DE POTE, que es un envase que se utilizara
para guardar un gel fijador para el pelo, conocido en el mercado como “Plastigel”, cuya tapa
esta hecha de polipropileno en forma circular. Dicha tapa contiene en la parte superior cuatro
secciones en forma de cufia que permiten una mejor visibilidad del producto. Su

particularidad es la forma de cuia y su cierre facil de rosca en cuatro entradas.



TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Que la Direccion del Registro de la Propiedad Industrial en resolucion emitida

“«

se procede a

archivar el expediente, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Patentes de Invencion,

Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, numero 6867..."

a las diez horas tres minutos del seis de junio de dos mil cinco, resolvio:

TERCERO: Que el primero de julio de dos mil cinco la representante de la citada compaiiia,
mediante escrito presentado al Registro a quo, interpone recurso de revocatoria con apelacion
en subsidio contra lo resuelto por la Direcciéon del Registro de la Propiedad Industrial,
alegando que el veintinueve de marzo de dos mil cinco, le fue entregada la notificacion para
hacer las publicaciones de ley tanto en un diario de circulacion nacional, como en el Diario
oficial La Gaceta, no corroborando dentro del mes siguiente, los pagos de esas publicaciones,
toda vez que su representada interpretd que bastaba con la sola publicacion del aviso para que
el Registro de la Propiedad Industrial se diera por notificado. Que dichas publicaciones se
efectuaron los dias 20, 21 y 22 de abril del 2005 en el Diario oficial La Gaceta y el 20 de abril
de 2005 en un diario de circulacién nacional, por lo que considera que su representada si
cumplio con el procedimiento establecido en los articulos 6 y 9 de la Ley de Patentes de

Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867.

CUARTO: Que por medio de resolucion de las once horas cuarenta y ocho minutos del doce
de julio de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial resolvié declarar sin lugar el

recurso de revocatoria y admitir el de apelacion presentado por la sociedad recurrente.

QUINTO: Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el trdmite que le corresponde, y
no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefension a las partes e
interesados, o la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion dentro del plazo legal y

previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,
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CONSIDERANDO:

PRIMERO: _En cuanto a los hechos probados: Por carecer la resolucion apelada de un

elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tales los siguientes: 1) Que en fecha
22 de abril de 2005 se publicé en un medio de circulacién nacional, el aviso mediante el cual
la compafiia COFARMA COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA
S.A., solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripcion del Modelo Industrial
denominado Ensamble de Pote (folio 37). 2) Que la empresa COFARMA, COSMETICOS Y
FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA, S. A., publicé en el Diario Oficial La Gaceta,
de fechas veinte, veintiuno y veintidos de abril de dos mil cinco, la solicitud de inscripcion del

modelo industrial denominado Ensamble de Pote (ver folios del 39 al 42).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados. No existen hechos no probados de

relevancia para la resolucion del presente asunto.

TERCERO: En cuanto al fondo: Una vez analizado el expediente venido en alzada, este

Tribunal concluye que lo resuelto por el Registro a quo debe revocarse fundamentado en lo
siguiente: La normativa que aplica para la solicitud y posterior inscripcion del modelo
industrial denominado ENSAMBLE DE POTE, es la Ley de de Patentes de Invencion,
Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 de 25 de abril de 1983 y su
Reglamento, que es Decreto Ejecutivo N° 15222-MIEM-J de 12 de diciembre de 1983. En
tratandose de los dibujos y modelos industriales y de los modelos de utilidad, el numeral 29
de la citada Ley en relacién con el articulo 40 del Reglamento de la Ley de Patentes de
Invencion, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, que es Decreto N° 15222-
MIEM-J de 12 de diciembre de 1983, establecen lo relativo a la calificacion a que se somete
la solicitud presentada, a efecto de que el examinador determine si ésta ha cumplido con los
requisitos legales y reglamentarios que se exigen, y en caso de que el funcionario calificador
determine la existencia de un defecto que amerite la correccion o subsanacion de la solicitud,
el gestionante debera cumplir con lo prevenido dentro del plazo de treinta dias habiles. Ante
el hecho de que el solicitante incumpla con lo requerido, procederéd sin mas tramite al archivo

de la solicitud, tal y como lo establece el referido articulo 40 al disponer: “Cuando el Registro
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previniere para que se efectue alguna correccion o subsane alguna omision respecto a su
solicitud, el solicitante debera cumplir con la prevencion dentro del plazo de treinta dias
habiles. En caso de incumplimiento se procederad a efectuar el archivo de la solicitud” (Lo
resaltado en negrilla no es del original). La norma transcrita es clara al establecer, que el
desistimiento y consecuentemente el archivo del expediente, respecto a una solicitud de un
dibujo, modelo industrial o0 modelo de utilidad, procede decretarse cuando lo prevenido por el
funcionario calificador no sea cumplido por el solicitante dentro del plazo de los treinta dias
habiles. En el caso de que el examinador determine que la solicitud cumple con todos los
requisitos exigidos al efecto, se procedera a publicar el aviso de la solicitud, en el Diario
oficial La Gaceta, el cual debera contener conforme lo establece el articulo 41 del Reglamento
de cita: “a) El nombre, domicilio y direccion del solicitante. b) El nombre y direccion del
mandatario, cuando lo hubiere. c) El nombre y domicilio del creador del dibujo o modelos.
ch) El numero de la solicitud. d) La fecha de presentacion de la solicitud. e) La designacion
de los objetos o productos a los cuales se aplicara el dibujo o modelo. f) La clase o clases de
la clasificacion a las cuales pertenecen dichos objetos o productos; y g) Una reproduccion
del dibujo o modelo, o de cada uno de los modelos en el caso previsto en el articulo 37,
pdarrafo 5°”. Una vez que se haya cumplido con tal requerimiento, procedera el registro del
modelo industrial, debiendo entregarse al solicitante un certificado de registro, como lo

informa el parrafo 2) del ya citado articulo 29.

CUARTQO: Ahora bien, analizada la normativa aplicable a una solicitud de un modelo
industrial, se observa que el articulo 31 de la Ley de Patentes de Invencion, Dibujos y
Modelos Industriales y Modelos de Utilidad prevé la aplicabilidad en lo conducente, de las
normas que conforman la primera parte (Capitulo I) de la Ley, respecto a la proteccion de los
dibujos y modelos industriales y de los modelos de utilidad. Sin embargo, considera esta
instancia que no es dable que en el presente asunto se aplique lo dispuesto en el articulo 10,
inciso 2) de la Ley de referencia, que senala la obligacion del solicitante de comprobar al
Registro el pago de la tasa de publicacion del modelo industrial en los términos a que hace
referencia el inciso 3), toda vez que, tal y como fue analizado en el Considerando anterior,
existen normas especiales en las que se debe fundamentar el funcionario examinador del

Registro de la Propiedad Industrial, al momento en que lleve a cabo el examen de la solicitud
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de un modelo industrial, y este es precisamente, el articulo 29 supra dicho, el cual no
contempla la obligacion del interesado de comprobar ante el Registro de la Propiedad
Industrial, dentro del mes siguiente a la notificacion de la resolucién que autoriza la
publicacion de Ley, el pago de esas publicaciones. Ademas, como lo dispuesto en el inciso 2
del citado articulo 10 es una sancion, no es posible via interpretacion o aplicacion supletoria o
por analogia, aplicarlo a los supuestos de los dibujos y modelos industriales, pues las
sanciones deben estar expresamente estipuladas para que la Administracion Publica las
aplique, ya que ésta debera actuar sometida al ordenamiento juridico y s6lo podra realizar
aquellos actos o prestar aquellos servicios publicos que autorice dicho ordenamiento (articulo
11.1 de la Ley General de la Administracion Publica). Para el caso de la Administracion
Publica, el articulo 10 de la citada Ley, establece: “Articulo 10. 1. La norma administrativa
debera ser interpretada en la forma que mejor garantice la realizacion del fin publico a que
se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular. 2. Debera
interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y
valor de la conducta y hechos a que se refiere.” En doctrina y con respecto a este punto,
“...se dice comunmente que la interpretacion es la explicacion de un texto, o mas
corrientemente, que es la operacion de esclarecer un texto oscuro o dudoso. Pero en realidad
el proceso interpretativo es mucho mas amplio, ya que consiste en el conjunto de actividades
indispensables para aplicar el derecho. Ahora bien, este concepto de aplicacion comprende
esencialmente dos fases: en una, el juez debe fijar los hechos del caso concreto sometido a su
consideracion, y no todos sino aquellos que tienen una importancia relevante para el
problema que debe dilucidar, lo que ya implica un primer criterio valorativo, en segundo
lugar debe seleccionar la norma que estima que debe aplicarse, relacionar la hipotesis de la
norma con el caso concreto y fijar las consecuencia juridica del sentido y alcance que le
asigne” (Carlo Ducci Claro. Interpretacion Juridica. Editorial Juridica de Chile. Santiago,
1989, pp. 53 y 54). De ahi que resolver tener por desistida la solicitud con su consecuente
archivo, fundamentado en la aplicacion por interpretacion de una norma especifica para el
caso de las patentes, existiendo normativa especial para el caso que se dilucida, es a todas

luces improcedente.

QUINTO: Atendiendo los agravios esgrimidos por la empresa apelante, es menester indicar
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que por ser un deber ineludible de la Administracion el respetar el principio de legalidad
contemplado en los articulos 11 de la Constitucion Politica y 11 de la Ley General de la
Administraciéon Publica, y fundamentado en que nuestro sistema registral se basa en la
calificacion e inscripcion de documentos que deben de encontrarse conformes al
ordenamiento juridico, es menester considerar que la Direccion del Registro de la Propiedad
Industrial, al ordenar archivar el expediente, basado en una norma aplicable a una solicitud de
patente, haciendo caso omiso a la especialidad de la norma 29, que es especifica para un
dibujo, modelo industrial o modelo de utilidad, que no regula sanciéon ante la no
comprobacion del pago de la publicacion de la solicitud del modelo industrial que se pretende
inscribir, se excedio en sus funciones, violentando el Principio de Legalidad al que esta sujeto
por disposicion constitucional y legal, lo que hace que el acto emitido sea improcedente y

violatoria de la normativa que para esos efectos existe.

SEXTO: Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este
Tribunal procedente declarar con lugar el recurso de apelacion interpuesto por la empresa
COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD
ANONIMA, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las
diez horas con tres minutos del seis de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca,
para ordenar en su lugar la continuacion del tramite de inscripcion del modelo industrial
denominado “ENSAMBLE DE POTE?”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia

no lo impidiere.

SETIMO: En cuanto al agotamiento de la via administrativa: Por no existir ulterior

recurso contra esta resolucion, de conformidad con el articulo 25 de la Ley de Procedimientos
de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 del 12 de octubre de
2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 206 del 27 de octubre de 2000, se da por

agotada la via administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con
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lugar el recurso de apelacién interpuesto por la empresa COFARMA, COSMETICOS Y
FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la
resolucion dictada por la Direccion del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas
tres minutos del seis de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca para ordenar en
su lugar, la continuaciéon del tramite de inscripcion del modelo industrial denominado
“ENSAMBLE DE POTE”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo
impidiere. 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, devuélvase el

expediente a la oficina de origen. NOTIFIQUESE.—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martinez Rodriguez M.sc. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez

Msc. Jorge Enrique Alvarado Valverde Licda. Xinia Montano Alvarez



