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ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0406-TRA-PI

SOLICITUD DE CONCESION DE LA CATEGORIA DE MODELO DE UTILIDAD
PARA “PANTALLA INTELIGENTE PARA LA COMUNICACION CON EL
CIUDADANOQ”

COLOR VISION, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2018-354)

PATENTES, DISENOS Y MODELOS

VOTO 0526-2021

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

horas cincuenta y nueve minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacién planteado por el abogado Juan Carlos
Hernandez Jiménez, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-0666-0336, en su
condicion de apoderado especial de la empresa COLOR VISION, SOCIEDAD
ANONIMA, con domicilio en Escazl, San José, Costa Rica, sobre carretera a
Ciudad Coldn en San Rafael de Escazu, edificacion contigua a Laboratorios Raven,
cédula juridica 3-101-013798, en contra de la resolucion final dictada por el Registro
de la Propiedad Intelectual a las 18:15:43 horas del 12 agosto 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeifio.

CONSIDERANDO
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante
el Registro Nacional el 10 de julio de 2018, el sefior Jorge Esteban Sanchez
Montero, representando a Color Vision S.A., solicitd otorgar la categoria del modelo
de utilidad PANTALLA INTELIGENTE PARA LA COMUNICACION CON EL
CIUDADANO. Es un dispositivo que pretende brindar servicios informativos en
diferentes sectores, tales como comunicacién, seguridad, salud, entre otros, el cual

estara destinado a lugares de circulacion masiva de personas.

Con fundamento en los informes técnicos, el Registro de la Propiedad Intelectual
denego lo pedido debido al incumplimiento de los requisitos de unidad de invencién,

claridad y suficiencia, falta de novedad y aplicacion industrial.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Hernandez Jiménez, en su condicion dicha,
lo apeld y presenta agravios argumentando que la examinadora mantuvo un criterio
firme de rechazo desde su primer informe, estableciendo que no existe novedad ni

unidad inventiva, por lo que su representacion argumenta que el rechazo refiere a
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una consideracion genérica relacionada a la existencia de una variedad de pantallas
y dispositivos parecidos en el mercado digital, no obstante, los argumentos carecen
de elementos probatorios que le den veracidad a esas manifestaciones. Ejemplifica
Su caso con 7 patentes preexistentes en la Oficina de Patentes de los Estados
Unidos de América, considerando que existe novedad, puesto que en ningun
momento se citaron o nombraron dispositivos, modelos de utilidad o patentes,
siendo que se rechazd la necesidad de citas expresas, lo que produjo una
indefensién. Por otra parte, la mejor funcién o funcion especial en nada se compara
con las pantallas que se mencionan como fundamento para el rechazo, y tanto el
informe técnico como la resolucién impugnada carecen de elementos probatorios
que acrediten las suposiciones realizadas. Indica que ninguna pantalla a nivel
mundial se encuentra en capacidad de brindar una interaccién masiva no solo en
relacion con los mercados y sus consumidores, también en cuanto al gobierno y su
territorio. Concluye que no se puede negar la mejor funcién en cuanto a la
integracion sistematizada de los elementos en la pantalla, y tampoco se puede
negar la mejor funcién en cuanto a su resultado final. Sobre la unidad de invencién,
se aprecia una falta de valoracion de los alegatos de manera integral, faltando a los
requisitos formales del acto establecidos en el articulo 132 de la Ley General de la
Administracion Publica y a la debida fundamentacion del informe concluyente. Y en
lo que respecta a la claridad, no se realiz6 una debida valoracion de la
documentacion aportada. Por ultimo, indica que se presenta para registro una
pantalla inteligente que representa una mejor funcion respecto a las demas
mediante, una nueva disposicion contemplada mediante la integracion de distintos
elementos accesorios que no habian sido integrados antes, todo lo anterior con el
fin de anular la resolucion denegatoria y en caso de rechazo, se ordene
subsidiariamente la nulidad de la misma por vicios procesales, al ser que se rechaz6
sin fundamentacion y elementos probatorios la concesion de modelo de utilidad,

violandose el debido proceso y el derecho de defensa de su representada.
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SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Las 18 reivindicaciones no cumplen con los
requisitos de unidad del modelo, claridad y suficiencia, ademas se refiere a un
servicio lo cual no es compatible con la definicion de modelo de utilidad (folios 160

a 167 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que

con tal caracter sean de relevancia para lo resuelto.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan
vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefension

que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley 6867, de patentes de
invencion, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad (en adelante Ley de

Patentes), en su numeral 25 indica:

Se considerard modelo de utilidad toda nueva disposicion o forma obtenida
0 introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios
conocidos, que permitan una mejor funcion o una funcion especial para su

uso.

La doctrina especializada nos habla sobre la naturaleza de dicha categoria de la

propiedad intelectual:

Son los objetos, utensilios, aparatos o herramientas obtenidos mediante una

modificacion a su disposicion, configuracion, estructura o forma, que
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presenten una funcion diferente respecto de las partes que lo integran o
ventajas en cuanto a su utilidad.
Jaime Delgado Reyes, Patentes de invencion, disefios y modelos

industriales, Oxford University Press, México D.F., 2001, pag. 34.

- Los modelos de utilidad s6lo protegen a la disposicidbn o forma nueva
obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios,
dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo practico.

- Los modelos de utilidad suponen creaciones que impliquen una mejor
utilizacion de los objetos a que se refieren en la funcién a la que estan
destinados. Se trata de un requisito particular de utilidad, ajeno al régimen
de patentes.

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las patentes de

invencion, Heliasta, Buenos Aires, 2004, tomo I, pag. 800.

El Registro de la Propiedad Intelectual deneg06 inscribir como modelo de utilidad la
PANTALLA INTELIGENTE PARA LA COMUNICACION CON EL CIUDADANO, con
fundamento en el informe técnico concluyente elaborado por la examinadora Alba
Maria Arce Mena, quien consideré que la solicitud no posee caracteristicas técnicas
esenciales que puedan considerarse como una mejora, que €es un Servicio
interactivo a través de una pantalla, que no se contempla en la proteccion de un
modelo de utilidad por no corresponder a su naturaleza, y no procede emitir
valoraciones de novedad y aplicacion industrial de una solicitud inconsistente. Las
18 reivindicaciones propuestas no poseen unidad de invencién, no son claras, son
imprecisas y no se define su alcance, ademas finalmente se incorpora un elemento

nuevo (computador), lo cual es juridicamente inviable.
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La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invencién, ya que se refiere a
varios conceptos inventivos distintos, con independencia propia en su desempefio,
y lo resefiado en las reivindicaciones 1 a 12, que son una lista de dispositivos
tecnoldgicos, es dependiente de la reivindicacion 1 donde descansa todo el peso de
la invencion; por ende no conforman un Unico concepto inventivo, no se puede
identificar el alcance de la proteccion, pues se describe como diferentes servicios
interactivos al alcance de un ciudadano a través de varios dispositivos inteligentes
gue despliegan o muestran la informacion solicitada, lo cual no es compatible con
el concepto y naturaleza del modelo de utilidad, que se refiere a objetos y no a

servicios como tal.

En lo relativo a la claridad, se determind que las 18 reivindicaciones son generales
e imprecisas, nuevamente se regresa a la lista de elementos tecnoldgicos multiples
unidos alrededor de la prestacion de un servicio, materia que no es susceptible de
proteccién por la via del modelo de utilidad, no se delimita el alcance de las
reivindicaciones, y mas bien resultan ambiguas, generales, y no se concretan las
caracteristicas técnicas esenciales: ¢cual es la materia técnica que sea pide
proteger? Estas reivindicaciones, que son el corazén de la solicitud y el elemento
para las valoraciones técnicas, no son claras, no se define su alcance y son

imprecisas.

En cuanto a la suficiencia, no se valora dado que lo pedido tiene problemas por la
incorporacion de un elemento nuevo (computador), no hay unidad de invencién ni
claridad en el pliego reivindicatorio, ademas de basarse en un servicio lo cual no es

protegible por la via del modelo de utilidad.

Finalmente, la novedad no se puede evaluar dado que los requisitos anteriores no

se cumplen; misma suerte corre la aplicacion industrial por ser una solicitud erratica.
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En definitiva, lo que se pretende es dar un servicio a través de la yuxtaposicion de
aparatos conocidos, lo cual no calza con la definicion de modelo de utilidad, pues si
el aparato ya conocido que se pretende mejorar es la pantalla, no se explica cual es
la mejora en su funcién como tal, sino que simplemente se le agregan diversos
aparatos, cada uno con su propia funcionalidad, por lo que claramente se trata de

una yuxtaposicion de aparatos conocidos.

Para finalizar, en la respuesta al recurso de revocatoria la examinadora reiteré su
dictamen y mantiene su criterio de denegatoria, indicando que no se considera
invencion a los programas de ordenador y precisamente el solicitante indica que la
funcionalidad se basa en esto, se trata de una pantalla y varios otros dispositivos
que operan a través de un programa de ordenador para brindar servicios

informativos e interactuaran con el usuario para suplir sus necesidades.

Sobre la modificacion del pliego reivindicaciones y sus reformas de redaccién, no
son procedentes en este momento procesal. Ademas, las llamadas nuevas
reivindicaciones son simplemente las Ultimas reivindicaciones que ya fueron

valoradas por el examinador, no hay nada nuevo.
POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelacién planteado por Juan Carlos Hernandez
Jiménez representando a COLOR VISION S.A., en contra de la resolucién final
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:15:43 del 12 agosto de
2021, la que en este acto se confirma. 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
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35456-J, se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta
resolucibn que se dejaran 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)
Fechay hora: 29/03/2022 05:31 PM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por N
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENO (FIRMA)
Fecha y hora: 29/03/2022 03:56 PM Fecha y hora: 29/03/2022 03:29 PM
Oscar Rodriguez Sanchez Leonardo Villavicencio Cedefio
Firmado digitaimente por Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA) GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
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Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES:

DENEGACION DE INSCRIPCION DEL MODELO DE UTILIDAD
TG: MODELOS DE UTILIDAD
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