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RESUMEN: La presente recopilacion de doctrina realiza un anélisis
histérico de la figura del nonbre conercial, de su concepto y su
evol uci 6n histoérica, ademds se incorporan andlisis del sistema de
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di sponi bles atinentes al tema, se incorporan temas conp |a
senej anza entre nonbres conerci al es.
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1 DOCCTRI NA

a) Concepto de Nonbre Conerci al

[ M RANDA SERRANQ] *

“Los derechos que el enpresario colectivo ostenta sobre su nonbre
conercial y su denom naci 6n social se corporeizan, con bastante
frecuenci a, en expr esi ones denom nati vas mat eri al nent e
coi ncidentes. Cuando asi ocurre, un Uunico signo denom nativo
constituye y funciona a |la vez conp nonmbre conercial y conp
denom naci 6n social. Aunque esta realidad obedece a una practica
extendida y generalizada entre |os operadores econdm cos, que,
dificilmente, ha podido pasar inadvertida por el |egislador
espafiol, éste, sin enbargo, parece haber optado conscientenente
por configurar el nombre conmercial y l|la denoni naci 6n social conp
dos institutos conceptual y funcional nente aut6nonos, que, anen de
estar regulados en normativas bien diferenciadas, son portadores
de vi das separadas e independientes.

Pero, la separaciéon o el divorcio -conceptual, funcional vy
juridico-positivo entre el nonbre conercial y la denom nacioén
soci al, que parece encontrar aconodo en el Derecho vigente, no ha
sido una constante histdérica, ya que no sienpre se ha dejado
entrever o, al nenos, no |lo ha hecho, en todo nobnento, con la
nitidez con que hoy lo hace. El Derecho ahora en vigor viene
precedi do de una dilatada etapa anterior, ya derogada, en l|la que
tuvo lugar wuna acentuada confusion (legal, jurisprudencial vy
doctrinal) en torno a la delimtacién conceptual y funcional de
ambos institutos. Dicha confusion encuentra su ratio y explicacion
en una pluralidad de factores que, en |ineas general es, convergen
en |la accidentada regulaci 6n que el nonbre conercial ha recibido
en el ordernamento juridico espafiol, donde el |egislador no
sienpre ha querido diferenciar nitidanente a esta figura de |a
denom naci 6n soci al .

El estudio de las relaciones apreciables entre el nonbre conerci al
y la denom naci 6n social en el Derecho actual (infra, 2), exige
partir de un acercam ento, siquiera aproximtivo, a |la regulacion
que este tema ha recibido en el Derecho derogado (infra, 1). La
razon es obvia: se hace dificil enprender el analisis del nuevo
Derecho sin atender, conveniente e inexcusablenente, a |os
ant ecedentes regul adores del tema, condicionantes de |o que ahora
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se propone y configura conb nuevo Derecho.

Evol uci 6n historico-legislativa de |as relaciones entre el nonbre
conercial y |la denom naci 6n soci al .

Las fuertes tensiones que cabe detectar en las relaciones entre el
nonbre conercial y la denom nacién social en el ordenamento
juridico espafiol, obedecen, en lineas generales, a dos factores
convergentes: de un lado, la indefinicid6n unionista del nonbre
conercial [infra, 1.1]; de otro, la accidentada regul aci 6n que el
nonbre conercial ha recibido en nuestro Derecho [infra, 1.2]:

La i ndefinicidn del nonbre conercial en el Convenio de |la Uni 6n de
Paris

La incoporacién al é&nbito juridico de los térmnos «nonbre
conercial » con referencia a una especifica nodalidad de propiedad
industrial, diversa y relativanmente di stanciada de |la nmarca, ha de
reconocerse al Convenio de la Unidén de Paris para |a protecci 6n de
|a propiedad industrial (en adelante, CUP), suscrito el 20 de
marzo de 1883, <cuyo art. 8 inmpuso la proteccién del nonbre
conerci al en todos | os paises unionistas.

La indagacion de los auténticos ndviles que condujeron a
| egi sl ador internacional a instituir Jla figura del nonbr e
conercial en el CUP Ileva a concluir que, en |ineas generales, tal
proceder tuvo conb punto de mra prioritario la necesidad de
otorgar tutela juridica a todos aquellos distintivos, consistentes
fundanment al mrente en expresi ones denom nativas, que, hasta aquell as
fechas, venian siendo utilizados por |os conerciantes con el
objeto de diferenciar e individualizar a sus negocios de |os
idénticos o simlares. Ello con independencia de que |os
distintivos en cuestién fueran o no coincidentes con |os nonbres
real es de sus enpresarios titul ares.

Medi ante la institucionalizaci én del nonbre conmercial —-ex art. 8
CUP— el legislador unionista trata de dar satisfaccién a ciertas
rei vi ndi caci ones doni ni cal es pl ant eadas, en aquella época, por |os
industriales y conerciantes. No en vano, el nacimento y Ila
posterior evolucion del nonbre conercial, en cuanto que elenento
integrante de |a denom nada propiedad industrial, se envuelve vy
desenvuelve en |a historia del nacimento y reconocimento
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juridico del establecimento nmercantil [«fondo de conercio», para
| os franceses; «azienda», para los italianos]. Asi |o apunta,
entre nosotros, FONT GALAN, quien advierte que «l os conerciantes
hace tienpo reclamaron el titulo de propietarios; esto es,
reivindicaron, a titulo de propiedad, el reconocimento y defensa
de wun patrinonio nercantil de explotacién formado por bienes
inmateriales y riquezas nobiliarias que, aun atom zadas en |a
regulacion de su goce y transmsion, se integran en la
organi zaci6n unitaria que, cabalnente, es el establecimento
mercantil o enpresa: propiedad industrial, propiedad intelectual vy
(...) propiedad comercial». De este npbdo -—prosigue FONT— «la
republica de |os nmercaderes —eonerciantes e industriales—exigio y
consiguié reglas juridicas especificas de reconocimento del
titulo de propiedad nercantil, a fin de proteger el patrinonio de
explotacion e incluso de la riqueza nobiliaria generada por |a
actividad organizada y dirigida por el conerciante o enpresari o».

El reconocimiento juridico de wuna nueva forma de riqueza
denom nada, en sus origenes, «casa de conercio» 0 «mercantil »,
«est abl eci m ento nmercanti | », «haci enda mercanti | », etc.,
constituyd, en efecto, el triunfo de una vieja aspiracion de |os
pequefios y nedi anos conerciantes del siglo XIX. De ahi que, conp
bien indica GRON, el asunto de la «casa de comercio» o
«est abl eci m ent o» pueda catal ogarse de predom nante en |os viejos
cédigos que, por |lo general, lo reconocian y protegian conp
legitinmo patrinonio nmercantil del conerciante.”

b) Anélisis sobre el nonbre conmercial en |la Ley de Marcas N° 559.

[ SANCHEZ] 2

“El  nonbre conercial es el signo distintivo que sirve para
i ndividualizar y distinguir |a negociacién.

La Ley Espafiol a sobre Propiedad Industrial, de 1902, indica en su
articulo 3°: "Se entiende por nonbre conercial el nonbre, la razoén
social o la denomnacién bajo la cual un establecimento
industrial, agricola o conercial se hacen conocer del publico".,
En la Convenci6on de Paris, de 1883, el punto principal se
-concreté a definir el nonmbre conercial con la finalidad de
establecer wuna wunificacion de Ila |legislacion wuniversal. Las
definiciones que se dieron son las siguientes: "Nonbre conercia
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es el nonbre individual o colectivo, sinple o conpuesto, bajo el
cual -1os comerciantes, industriales o explotantes ejercen |os
actos -de conercio, industria o explotacién".

Nuestra Ley de Marcas, en Su articulo 34, expresa: "Se entenderd
por nonbre conercial, el nonbre propio del fabricante, conerciante
o agricultor, la razon social o denomi naci 6n de |as sociedades,
corporaci ones o conpafiias, y el nonbre de sus estable cimentos,
fabricas, talleres, dependencias u oficinas; y el que usen o
regi stren las personas o entidades para proteger sus actividades y
est abl eci m entos de indole profesional, cultural o benéfica,"

Conb se observa, nuestra ley da una definicién mis anplia de
nonbre conercial, pues aparte de |os fabricantes, conerciantes o
agricultores, |l o hace extensivo a otras personas que desarrollan

cictividades que no entran en la esfera nercantil propia -nente
De ahi que un bufete de profesionales pueda registrar el nonbre o
| a denom naci 6n con que se le quiera distinguir;- -asi, tanbién,

se ha permtido el registro de al gunos progranmas de radi odi fusi én,
conb el que registré el Li c, Hernando Arias Gonez "Don
Tranqui l i no".

El registro de una narca de fabrica o de conercio si tienen cono
requisito que la actividad tenga lugar en un anbito conercial,
i ndustri al o agricola, puesto que la prinmera sirve para
di stinguir, individualizar, un producto o un género de fabricacio6n
frente a |os conpetidores de productos o géneros de la msnma o
simlar especie; y, "las marcas de conercio sirven para de notar
el establecimento conmercial que expende |os articulos o géneros,
siendo aplicables a cual esquiera nercancias conprendi das en el
trafico habitual o extraordinario"-articulo 3, parrafo 2° Ley de
Mar cas.

Al igual que las marcas de fébrica, el nonmbre conercial puede
estar conpuesto por una palabra de fantasia, por siglas o nuneros
y aun pueden ir aconpafiados de dibujos o signos, pero no éstos
altinos solos, porque tanto | os signos, los dibujos o |os enbl enas
estan reservados a las marcas de fabrica; en cuanto a |os signos,
di bujos y enbl emas sol os para ser usados cono nonbre conercial, el
tratadista italiano, Agustin Ranella expresa en su "Tratado de la
Propi edad Industrial”™ T. Il, pagina 47 "El derecho exclusivo sobre
el enblema se extiende a la denomnacién que |o traduce al
lenguaje o a la escritura, sienpre y cuando el publico se sirva
necesarianente de |a denom naci 6n para referirse al producto, si
no, el enblema conbo marca de fabrica seria ilusorio". E

tratadi sta Breuer Mreno, "Tratado de Marcas" , pag. 108, WQ 89

define asi el enblema: "El enblema consiste en la representaci 6n
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grafica de una idea. Son enblemas, por ejenplo, la figura de una
cruz, de un arbol, de un lebn, de un ancla, etc. Cono fatal nente
| os enblemas despiertan ideas determ nadas, |la forma particular
gue se les dé tiene una inportancia relativa: la idea y el nonbre
de la idea seréan sienpre |los msnbs, cualesquiera que sean esas
formas. De ahi que la marca enblemitica proteja no solanente la
forma que se haya adoptado en el Registro sino cual quier otra que
despierte la msma idea, porque cualquier otra forma seria
confundi bl e con el enblema registrado. Cual quiera que sea la fornma
con que se presente un ancla, ése es el nonbre que debe darsesle".

Y el tratadista cubano, Pedro Diaz Martinez, en su obra "Marcas y
Patente", pagina 40, NS 11, dice: "El industrial que tiene por
marca una denom naci 6n susceptible de ser representada por un
di sefilo o viceversa, puede reivindicarse para él solo el disefio y
| a denomi naci 6n". Y agrega; "Ora observaci 6n que debenpbs hacer es
gue cuando la nmarca es un enblema, por ejenplo, un |edbn, el
propi etari o puede reivindicar |as diversas formas de representar a
ese animal. Si el lebn registrado esta echado, otro industrial no
puede obtener el registro de un;, ledn en actitud de saltar porque
originaria confusién con el prinero".

Son nonbres de fantasia, "La Prinorosa", para denotar |a actividad
de una tienda de confecciones de prendas de vestir para nifos , La

conbi naci 6n de letras y nuneros, por ejenplo, "M 27 ", para un
est abl eci m ento que expende cal zado.

Lo que se debe advertir es que el nonbre conercial sienpre de be
ir referido a la actividad nercantil que distingue.

La Ley de Marcas; en sus articulos 36 y 37, sefiala las
prohi bi ci ones para usar o registrar un nonbre conercial: " Cuando
sea idéntico o senejante a los que estan inscritos con
anterioridad; cuando sea idéntico o senejante a una nmarca ya
inscrita, y cuando consista en palabras o |eyendas que rifian con
la noral o | as buenas costunbres”

La duraci 6n de |la propiedad y uso exclusivo de un nonbre conerci al
debi danente inscrito es indefinido, pero se extingue cuando
desaparezca |a persona, casa de conercio, fabrica, industria o
entidad que |o Ileve; por solicitud del duefio del nonbre conerci al
0 por sentencia ejecutoria de los Tribunales de Justicia.”
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c) Sistenas de adquisicién del derecho al nonbre.

[ Rl ZO BROWN] ®

“En térm nos generales, |la doctrina reconoce tres sistenas:

Sistema de |l a Prioridad de Uso.

Es el mAs antiguo de |os sistenmas reconoci dos. Segun este sistema
el derecho se adquiere por la sola creacién y uso prioritario
del signo distintivo.

El depdsito o registro s6lo constituye una presunci 6n de propi edad
en favor del inscriptor; pero cualquier tercero puede lograr |a
nul i dad de la inscripcién si prueba la prioridad en el uso.

Este es el sistema utilizado en Italia y en Mexico.

Sistema de |la Prioridad en el Registro.

De conformdad con este sistemn, la propiedad del derecho al
nonbre conercial se adquiere con la inscripcion en el Registro
aunque otro hubi ere hecho uso del m sno nonbre con anterioridad.

Este sistema se basa en el principio de |la publicidad registral
Es el que se utiliza en Costa Rica.

Sistema de prioridad en el registro, inpugnable durante un plazo
det er m nado.

Este sistema consiste en que la inscripcién del nonbre en el
Regi stro so6lo tiene un efecto declarativo hasta que transcurra el
pl azo que la | ey disponga par a | a consolidaci 6n del derecho.

Durante ese plazo |egal, quien pruebe prioridad en el uso puede
obtener |a nulidad del registro.

Este es el sistema inperante en Espaifa.
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d) Sistenas de inscripcion.

Basi canente, | o0s sistenmas de inscripcién son dos, los que a su
vez se subdividen en dos grupos, segin se haga o no |lamado a |as
oposi ci ones.

Si stema sin Previo Exanen.

Si stema de Depésito.

"Se puede decir que existe depésito de Ila marca cuando |a

Adm ni straci 6n procede a Ila inscripciéon del registro sin
exam nar |la validez de la marca en cuanto a |as condiciones
de fondo, siendo suficiente que la solicitud reuna |as

condi ci ones de forma."

Conforme ya vinos en el parrafo transcrito supra, en este sistenmm
la inscripciéon es automatica con s6lo que se cunplan |os
requi sitos formales, sin que la Admnistraci6n entre a conocer de
aspect os de fondo.

Sistema sin previo exanen con |lamam ento a | as oposiciones.

La Adninistraci 6n no analiza |os aspectos de fon do, pero hace un

[lamam ento a | as oposi ciones nediante |a publicacién de I|a
solicitud.
Si no hay oposiciones, se inscribe el nonbre; si las hay, Ila

Adm ni straci 6n resuel ve tomandol as en cuent a.

Si stenmas de previo exanen.

Si stema de previo examen (sin |l amam ento).

La Admi ni straci 6n exam na tanto la forma conpb |os requisitos de
fondo relacionados con la validez del nonmbre cuyo registro se
solicita.

Direcci6n Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Tel éfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@bogados. or.cr
8



http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/
mailto:cijulenlinea@abogados.or.cr

Centro de Informacion Juridica en Linea
Convenio Colegio de Abogados — Universidad de Costa Rica

Si del analisis resulta que no cunple con los requisitos de
novedad, veraci dad, etc.; o que es igual a otro nonbre inscrito con
anterioridad, se deniega |a inscripcion.

Si stema de previo exanmen con |lamam ento a | as oposici ones.

Este sistema se basa en un doble control sobre el cumplimento
de los requisitos de validez de

nonbre que se desea inscribir: el de la Administracién y el de
| os eventual es opositores.

"Segln este  sistens, adenmas del exanen previo de la
Admi nistracién, y antes o después del nmisnb, se efectla un
I[lamam ento a las posiciones nediante |a publicacion de Ila
solicitud de la marca que se trata de registra. La Adm nistraci 6n
resuel ve sobre la inscripcion teniendo en cuenta su propi o exanen,
| as oposiciones fornuladas y |la contestacidon a |as oposiciones
ef ectuadas por el solicitante.”

2 JURI SPRUDENCI A

a) Senejanza con marca notoria inscrita posteriornmente con |la
m sma acti vi dad negoci al

[ TRIBUNAL PRI MERO CI VI L] 4

-N° 646- G

TRIBUNAL PRI MERO CIVIL, SECCION SEGUNDA .- San José, a las siete
horas treinta mnutos del prinero de abril del dos m | cuatro.

PROCESO SUMARI O POR COWPETENCI A DESLEAL , establecido ante el
Juzgado Cuarto Cvil de Myor Cuantia de San José, bajo el

expedi ente nunero 99-001235-183-Cl . | ncoado por | NVERSI ONES
CYNDI SA SOCI EDAD  ANONI MA representada por su apoderada
generalisima Cynthia Diez Menk, quien es nmayor, casada,

traductora, portadora de I|la cédula de identidad ndnmero uno-
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cuatrocientos veinte- doscientos noventa y cuatro, vecina de San
Pedro de Mntes de COca, y SUCESION DE CARLOCS DI EZ SOLORZANG,
representada por su al bacea provisional Ana Victoria Diez Menk,
qui en es mayor, casada, ama de casa, portadora de la cédula de
i dentidad namero uno- ciento cincuenta y tres- quinientos ochentay
cinco, vecina de San Pedro de Montes de Cca , contra JAVES H RSCH

KEIBEL , quien es mayor, casado, naster en admnistracién de
enpr esas, veci no de Zapot e, y CARDI SO  CONSULTORES
| NTERDI SCI PLI NARI OS  SOCI EDAD  ANONI MA -+, representada por su
apoderado generalisino James Hirsch Keibel, de calidades ya
i ndi cadas. Interviene conb apoderado especial judicial de |las
actoras el licenciado Roberto Arguedas Pérez y de la parte

demandada | os |icenciados Jainme Eduardo Barrantes Ganboa y Natan
Wager Vai ner

RESUL TANDGO

1.- El Juez de Prinera Instancia, en sentencia dictada a las trece
horas quince mnutos del veinticuatro de marzo del dos m | cuatro,
resolvid: “ POR TANTO : Conforne | o expuesto y citas de derecho y
jurisprudenci al es aducidas, se deniegan |as excepciones de falta
de derecho y falta de legitimcion, entendida conb ad causam en
sus dos acepciones, se acoge la de prescripcion y en
consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extrenpos el

presente proceso sumario por conpetencia desleal de | NVERSI ONES
CYNDI SA S. A, representado por CYNTH A DIEZ MENK, cédula 1-420-294
y Ana Victoria Diez Menk, cédula de identidad numero 1-153-870

conb Al bacea Provisional de Carlos Diez Sol 6rzano, cédula nuanero
1-153-585, <contra CARDI SO CONSULTORES | NTERDI SCI PLI NARI OGS S. A,
representado por JAMES H RSCH KEI BEL, cédula 8-034-160 y contra
ést e, en su condicion personal . Se declara sin especial

pronunciam ento en cuanto a costas, tanto procesales cono
per sonal es. ”.

2.- En virtud de recurso de apel aci 6n interpuesto por |as actoras
y por adhesidon l|la parte denandada, conoce este Tribunal del
presente proceso.

3.- En los procedimentos se han observado, los plazos y Ias
prescripciones de | ey.

Redacta el Juez Sol ano Sabatier, vy;

CONSI DERANDC
|.-)Se prohija lo resuelto sobre hechos probados que contiene |a
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sentencia venida en apelacion, por ser fiel reflejo de lo que
i nforman | os aut os.

I1.-)Se recurre de la sentencia N° 58-2003, dictada por el a-quo a
las trece horas quince mnutos del veinticuatro de marzo del dos
ml|l tres, en donde se resolvio entre otras cosas, denegar |as
excepciones de falta de derecho y falta de legitimaci6on activa y
pasi va. Se acogi 6 |la excepci 6n de prescripcioén. Se declard sin
l ugar en todos sus extrenmpbs el presente proceso. Se resolvid el
asunto sin especial condenatoria en costas procesales vy
per sonal es.

I11.-)Anrbas partes recurren de la sentencia dictada en prinera
instancia. La parte demandada sostiene ante este Tribunal, entre
otras cosas, que el Convenio Centroanericano para |la Proteccion de
la Propiedad Industrial, en su articulo 227, conmo el Convenio de
Paris, en su articulo 6 bis, hacen referencia al plazo existente
para lograr la inpugnacién o la anulaci6n de una marca en via
judicial, cuando haya sido inscrita en contravenci 6n u oposicion a
| os derechos derivados de wuna Marca notorianmente conocida.
Sostiene el apoderado especial judicial de |la actora, que al estar
derogado el Convenio Centroanericano para la Proteccion de la
Propi edad Industrial, |la excepcién de prescripci é6n opuesta por |os
acci onados en su escrito de contestaci 6n de | a denandada del 24 de
marzo del 2000, no era procedente, porque la norma 227 del
referido convenio, ya se encontraba derogada, de ahi que Ila
aplicaci 6n que hizo el a-quo en su sentencia, a todas luces no era
procedente. Que el Unico caso en que las normas del referido
conveni o pueden aplicarse retroactivanente, es cuando va en
beneficio del titular de la marca que inicié o termnd el proceso
de registro con esa normativa, no pudiendo aplicarse |as normnas

procesal es que |e puedan afectar. Se afirma que de conform dad
con los ordinales 984 y 250, anbos del Cbdigo de Conercio, se
cuenta con una prescripcién nercantil de un plazo de cuatro afios,

para accionar contra el uso ilegal de una razén de conercio por
cuenta de un tercero. Se aduce tanbién, que la inscripcidén de la
Marca o |la Sefial de Propaganda, aunque genera derechos por diez
afios, puede ser renovados indefinidanente, |levando inplicito un
pl azo de convalidaci6n tacito por tres afios. Se sostiene, que |la
pretensi 6n cono un nedi o de defensa del titular de |la nmarca por su
natural eza y cuando exista mal fe, es inprescriptible. Se afirm
por parte del apoderado especial de |os accionantes, gque el a-
qguo interpreta el plazo de los tres afios en beneficio de |os
demandados, cuando ese plazo debe otorgarle a |los actores
derechos. Que el fallo apelado no genera certeza, ya que no se
determiné si el plazo de la prescripcion corre a partir de la
inscripcién de la enpresa o es a partir del Registro de |a Marca.
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Sostiene el apelante, que al derogarse el Conveni o Centroanericano
para |la Proteccion de la Propiedad Industrial, queda vigente el
Convenio de Paris o Convenio Centroamericano para |la Proteccion
I ndustrial, el cual introduce a la |egislacion costarricense dos
el enentos inportantes, a saber: a) aunenta el plazo a cinco afios y
b) elimna ese plazo cuando exista Mala Fe. El segundo supuesto

afirma la actora, confirma la tendencia para la proteccion de la
marca notoria y reconocida, debilitando cual quier acto malicioso
que busque favorecerse de ello. Qe |lo ms cercano a la
protecci 6n, es la prescripcién decenal, conp nedio para lograr |a
restitucién o defensa de los derechos y la interpretaci on del
articulo 465 del Cbédigo Gvil.

| V.-)Los demandados al interponer |a apel aci 6n adhesiva, reprochan
la circunstancia de que |las accionantes no fueron condenadas al
pago de costas procesales y personales del proceso, solicitan a
este Tribunal revocar en ese sentido el fallo venido en apel aci 6n,
para que se de |l a respectiva condenatori a.

V.-)No son de recibo los argunentos de |as accionantes con
relacién a |l a prescripci 6n decretada por el Despacho a-quo. No hay
duda, la pretension de los actores se encuentra prescrita. Las
acci onantes pretenden que en sentencia se declare, el cese de |os
actos de conpetencia desleal en que incurrieron |os denmandados.
Segun la actora, éstos se aprovecharon del prestigio del Nonbre
Conmercial y la Marca de Servicio Cardiso, |as publicaciones que se
hicieron a través de nedios el ectrénicos, buscaron confundir a |os
clientes, en el uso propio e indebido que realizaron |os acciones
con el nonbre Cardiso. Se pretende tanbi én, una condenatoria en
dafilos y perjuicios. Se busca que en la sentencia se declare
t anbi én, que hubo lesid6n y violacion al derecho nmarcario, ya que
la marca Cardiso fue utilizada por quien no tenia derecho al guno a
su uso, con el fin de confundir a los wusuarios finales del

servicio. Por ultinmo se quiere, una publicacion de |os demandados
de un extracto de la sentencia que al efecto se dicte. De
conform dad con los articulos 432 y siguientes del Codigo Procesal
Civil y 17 de la Ley de Pronocion de la Conpetencia y Defensa
Ef ectiva del Consumidor, l|las pretensiones de |as accionantes deben
tramtarse a través del proceso sumario. Los accionados a

contestar las pretensiones de |as accionantes, interponen entre
otras excepciones, |a de prescripcion.

VI.-)Para conocer de |la citada excepcioén, es inportante resefar
ciertos hechos de relevancia, hechos que se han tenido por
denostrados en este proceso. El distintivo conercial Cardiso,
proviene de las prineras letras del nonmbre Carlos Diaz Sol 6rzano

padre de la sefiora Cynthia Diez Menk, quién a la vez es la
representante de |a co-accionante Inversiones Cyndisa Sociedad
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Anénima. Cardiso se encuentra inscrito en el Registro de la

Propiedad Industrial, desde el 26 de enero de 1995, siendo
| nversi ones Cyndisa Sociedad An6nima, la que ha seguido la
trayectoria conercial del citado nonbre, inscribiéndolo en el

Registro de la Propiedad Intelectual, conb marca de servicios en
clase 42, inscripcion que se dio el 2 de julio de 1999. El co-
accionado Hirsch Keibel en fecha 28 de julio de 1995 constituyo6 |la
soci edad anéni ma denom nada Car di so Consul tores
| nt erdi sci plinarios Sociedad Ano6nima, iniciando un giro conercia
simlar al que tenia Carlos Diez Sol 6rzano y Cardiso, consistente
en la prestaci 6n de servicios de traducci6n; es entonces a partir
de este nomento, que entre los clientes de Carlos Diez Sol érzano y
ahora Inversiones Cyndisa Sociedad An6ninma, se enpieza a generar
confusi 6n, cuando surge wuna enpresa que ofrece |os msnos
servicios utilizando el nisnmo nonbre y ofreci éndose conb |os
“originales” y con una trayectoria desde el afio de 1963. El ultino
hecho de inportancia, para resolver acertadanente |a excepci 6n de
prescripcion, refiere que |os accionados fueron notificados de |la
pretensi 6n de las actoras, a las ocho horas diez mnutos del
veinticuatro de marzo del afio dos ml.

VIl1.-)La prescripcién negativa es un instituto del derecho
material o sustancial, nediante el cual se pierde un derecho, para
ello basta el transcurso del tienpo, en otras palabras, se
extingue la accidén para hacer efectivo un derecho, se deduce
entonces, que este instituto, no es parte de las normas del
Derecho Procesal, a conb |o alega el apoderado especial judicia

de las accionantes en sus agravios. El punto de partida para |la
prescripci 6n, segun doctrina del articulo 874 del Coédigo Cvil, es
partir de la exigibilidad de |a obligacion. En el presente caso,
la prescripcion corre desde que el co-demandado Hirsch Keibel en
fecha 28 de julio de 1995 constituy6o la sociedad ano6ninma
denom nada  Cardi so Consul t ores I nt erdi sci plinarios Soci edad
Anéni ma, enpezando con su giro conercial de traduccion y a
utilizar la marca Cardiso. A partir de esta fecha, se tenia claro,
tanto por las aqui partes, conb por terceras personas, que la
marca Cardiso, era utilizada prineranente por el sefior Carlos Diez
Sol 6rzano y luego por la sociedad Inversiones Cyndisa Sociedad
Anénima, es por |lo anterior y por la participacién del sefior
H rsch Keibel con la inscripcién de la nercantil, que 1los
clientes del sefior Diez Solo6rzano y de Inversiones Cyndisa
Soci edad Anoni ma, enpezaron a tener confusion, por el surgimento
de la nueva enpresa del sefior Hrsch Keibel, la cual ofrecia |os
m snos servicios de aquellos. De |lo anterior se desprende que el
apoderado especial judicial de las accionantes, no Ileva razon
cuando alega que la prescripcion negativa debe correr desde que
| nver si ones Cyndi sa Soci edad An6nina, inscribié a su nonbre Ila
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mar ca Cardiso, que lo fue el 2 de julio de 1999.

VIIl.-) Cuando se dieron |os hechos antes narrados, se encontraba
vigente el Convenio Cent r oaneri cano par a | a Pr ot ecci 6n
de | a Pr opi edad | ndustrial (Ley N° 4543), el cual rigio

desde el 18 de nmarzo de 1970 hasta que fue derogado el 14 de enero
del 2000, legislacion que le es aplicable a la presente litis, que

en su articulo 227 dispone en forma expresa: “... Las acciones
civiles provenientes del presente Convenio prescribiran a los tres
anos ..."(la negrilla no es del original). A existir norm

expresa con relacién a la prescripcioén, no podenos acudir al
ordi nal 984 del Codigo de Conercio, que habla de una prescripcion
de cuatro afios. No es cierto que la norma transcrita en estas
ultimas lineas, es para anular una nmarca notaria o conocida. No
debe hacerse distinciones en donde la ley nos las tiene. La norma
es clara, cuando se refiere a las acciones civiles, se refiere a
cual qui er acci 6n, no se habla nada en especifico, nmenos considerar
que refiere uUnicanente a la anulacién por sentencia firme de un
Tribunal de Justicia, conbo |o alega |os accionantes en su escrito
de agravios. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no es
aplicable al presente proceso, ya que entrdé en vigencia el 1 de
febrero del 2000, nediante Ley N° 7978, normativa que es sunmanente
clara, ya que en su transitorio IIl dispone: “... Acciones
I ni ci adas. Las acciones que se hayan iniciado al entrar en vigor
esta ley, se proseguiran hasta |la resolucién, conforne a |as
di sposi ciones bajo las cuales se iniciaron ...”"(la negrilla no es
del original). Este proceso se inici6é estando en vigencia el
Convenio Centroanericano para la Proteccion de la Propiedad

| ndustrial, es claro entonces, que de conformdad con el
transitorio de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al
presente procesos se e aplica el referido Conveni o
Cent r oaneri cano. Es inportante indicar tanbién, que el Convenio

para |la Proteccié6n Industrial (Paris, 1883) entrdé en vigencia en
nuestro pais, nediante Ley 7484, a partir del 24 de mayo de 1995,
su articulo 6 bis a la letra dispone lo siguiente: “...2.-) Debera
concederse un plazo mininp de cinco afios a partir de la fecha de

registro para reclamar |a anul aci 6n de dicha marca. Los paises de
la Uniodn tienen la facultad de prever un plazo en el cual debera
ser reclamada |a prohibicién del uso. 3.- No se fijara plazo para
reclamar |la anulacion o la prohibicién de uso de las nmarcas

registradas o utilizadas de mala fe ...”"(la negrilla no es del
original). En autos no se esta reclamando |a anul aci 6n de ni nguna
marca, ni el uso de nmala fe en su utilizacién, lo que tiene

Cardi so Consultores |Interdisciplinarios Sociedad An6ninma, es un
nonbre conercial. La norma transcrita refiere en forma exclusiva a
| as marcas registradas, no siendo posible hacer interpretaciones,
ni anpliaciones del texto juridico, pues es un canpo vedado para
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el juzgador. Ademés de | o antes expuesto, estanps en presencia de
un proceso sunmario, en donde no es posible el conocimento de |a
anulacion o la prohibicion de wuso de marcas registradas o
utilizadas de mala fe, materia que estar reservada para el proceso
abrevi ado, proceso plenario que pernmite mayor y nejor discusion.

I X -) Con relacién a |a disconform dad de | os acci onados
en contra de la sentencia venida en apel aci 6n, por haber resuelto
el proceso sin especial condenatoria en costas procesales y
personal es, debe de indicarse que |a exoneraci 6n que hizo el a-quo
se ajusta a |los presupuestos establecidos en el articulo 222 del
Codi go Procesal Civil, por o que se confirma el fallo venido en
apelacion tanbién en este extreno. Sin mas analisis por
innecesario y ante l|a falta de agravios por parte de |os
acci onados en esta instancia.

POR TANTO

Se confirma la sentencia venida en apelacién, en lo que ha sido
notivo de disconform dad para | as partes apel antes.

b) Inclusion de térnmno de marca fanbsa o de renonbre
internacional ya inscrita inpide su registro

[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VQ 5

Niunero 1389-2001

SECCI ON TERCERA DEL TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO, SEGUNDO
CIRCU TO JUDICIAL DE SAN JOSE, a las diez horas treinta m nutos
del diecisiete de agosto del dos m | uno. -

Por apelacion de Harry Zurcher Blen, mayor, casado, abogado,
cédula 1-415-1184, vecino de San José, en su condicién de
apoder ado especial de Esprit International, CONOCE EL
TRIBUNAL, de la resolucidén dictada por el Registro Publico,
Direcci 6n de Personas Juridicas, a las diez horas del veinte de
oct ubre del 2000, que acord6 rechazar |a oposicion de esa enpresa
para que se inscriba |a sociedad "Esprit Soci edad Anéni ma"
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Redacta | a Juez Chanbers Rivas; y
CONSI DERANDO

| .- La oposicion planteada debe acogerse. El articulo 29 de la Ley
de Marcas y otros Signos Distintivos (Ley 7978 del 6 de enero

del 2000), prohibe la constitucion e inscripcion de personas
juridicas, gue en su razén o denom naci 6n social, incluyan una
marca registrada a favor de un tercero, cuando su uso pueda
causar confusién, salvo que el propi etario de su
consentimento por escrito. Evidentenente, esa nornma tutela |os
der echos de los titulares de marcas ya registradas y su
aplicaci 6n ef ectiva requiere una coordi naci 6n de | os Regi stros
i nvol ucrados (Personas juridicas y Propiedad Industrial), sin
gque ello afecte el principio de especialidad gue rige cada
Oicina, pues nmas bien se conplenentan. En el caso que ocupa
nuestra atencién, es claro que el nonbre de |a sociedad
propuesta "Esprit Soci edad Anéni na" incluye el térmno "Esprit",
mar ca fambsa o de renonbre, propiedad de |la enpresa opositora
Esprit Intenacional, sociedad organi zada y existente, bajo |as

| eyes del Estado de California, Estados Unidos de Anerica, cuyo
registro se encuentra tutelado en nuestro pais, bajo |os asientos
120516 y 108222, lo que inpide la inscripcion de esa razén social,
en tanto generaria confusi6n en el nercado, en la creencia que se
trata de la msma casa conercial, cuando no es asi. En todo caso,
es nenester indicar, que los interesados en la constitucién de
| a soci edad an6ni ma, han propuesto un nuevo nonbre, el cual debera
exam nar |a autoridad regi stral sobre su procedencia.- Se da por
agotada la via administrativa, por no existir ulterior recurso.-

Por Tanto

Se anula la resolucién recurrida y en su lugar se acoge la
oposi ci 6n, denegandose en consecuenci a la inscripcién de | a
denom naci 6n social <con el nonbre propuesto "Esprit Sociedad
Anénima". Se da por agotada la via administrativa. -

EXP. 00- 1388- 161- CA

FUENTES Cl TADAS
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