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TEMA: MEDI DAS CAUTELARES APLI CADO A LAS MARCAS

RESUMEN. La presente recopilaci6on de doctrina, normativa vy
jurisprudencia tiene conb objeto dar un acercam ento al estudio de
| as nedidas cautelares aplicado al tema de nmarcas, analizandose
con la informaci6n disponible la conceptualizaci6n y tipos de
nmedi das aplicables, ademas de determinar cuales son |as nedidas
cautelares tipicas; en el apartado de jurisprudencia se recopilan
| os fallos mas significativos del Tri bunal Regi stra
Admi nistrativo y de la Procuraduria Ceneral de |a Republica que se
refieren al tem
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1 DOCCTRI NA

a) Las nedidas cautelares en materia de |a Propiedad Intel ectual
[ Fl GUEROA ACUNA] 1

“Dentro de las nedidas de observancia se destacan |as nedidas
preventivas mismas que en el caso particular de la proteccion
cautelar o de aseguramento de |os derechos de propiedad
intelectual, la ley en conentario lo regula a partir del Capitulo
Il (articulos 3 y siguientes), donde se describen no sélo |os
tipos de nedidas que pueden solicitar |os interesados, sino,
ademas, el procedinmento a seguir. De acuerdo con dicha normativa,
| as nedi das cautel ares pueden ser adoptadas por |as autoridades
adm nistrativas o judiciales que correspondan, a solicitud del
titular de un derecho de propiedad intelectual o su representante,
en cual quier nonento, es decir, antes de iniciar un proceso por
infraccion de un derecho de propiedad intelectual, durante su
tram tacion o en |a fase de ejecuci on.

Las nedi das cautel ares que se adopten deberan ser |as adecuadas y
suficientes para evitarle una lesion grave y de dificil reparacion
al titular del derecho y garantizar, provi si onal nent e, | a
efectividad del acto final o sentencia (articulo 3). Adengs,
deberdn considerar los intereses de terceros y respetar el
principio de proporcionalidad entre |os efectos de |la nedida y |os
dafios y perjuicios que aquella pueda provocar, de nanera tal que
se adopte la nedida nenos |lesiva para las partes cuyos intereses
aparecen confrontados (articulos 3y 4).

Entre los requisitos o presupuestos para dar curso a una solicitud
de proteccién cautelar estan los de denostrar la titularidad del
derecho que se pretende tutelar y el rendir la garantia que, a
juicio de l|as autoridades conpetentes, sea suficiente para
proteger al supuesto infractor y evitar abusos (articulo 3,
parraf o segundo).

En cuanto a | as posibles nedidas cautel ares que se pueden adoptar
para la proteccion de |los derechos de propiedad intelectual, el
articulo 5 de la ley de referencia di spone:

'"Podrén  ordenarse, entre otras, | as Si gui ent es medi das
caut el ar es:
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a) El cese innediato de | os actos que constituyen | a infraccidn.
b) El enmbargo de | as nmercancias falsificadas o il egales.

c) La suspension del despacho aduanero de |as nercancias,
materiales o nedios referidos en el inc. b). d) La caucion, por el
presunto infractor, de una fianza u otra garantia suficiente.

Confornme se puede apreciar, la norma transcrita sefiala al gunas de
las posibles nedidas cautelares que se pueden adoptar; sin
enbargo, no son las UGnicas, pues al incluir en ella la
termnologia "entre otras", inplicitanente autoriza a |as
autoridades judiciales y admnistrativas para ordenar |as nedidas
gue nejor se adecuen al caso concreto y que, repito, resulten
suficientes para evitar una lesion grave y de dificil reparacion
al titular del derecho y garantizar, provi si onal nent e, | a
efectividad del acto final o sentencia.

En 1o que al procedimento se refiere, tal y conmb se indicéd, la
nmedi da caut el ar puede ser solicitada en cual quier nonento: antes o
durante la tramtaci 6n de un proceso por infraccién de un derecho
de propiedad intelectual, o bien en su fase de ejecucion Una vez
formulada la solicitud y verificada la titularidad del derecho por
parte del interesado, la autoridad judicial o admnistrativa
conpetente, dentro de las 48 horas siguientes de recibida, deberéa
conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de 3
dias, se manifiesten sobre la solicitud, vencido dicho plazo, |as
aut ori dades conpetentes cuentan con un plazo igual, a saber de 3
dias, para resolver |o procedente sobre la nedida cautelar. La
resol uci 6n que se dicte debera ejecutarse innediatanente, siendo
que el recurso de apelacion, que eventualnente I|legare a
instaurarse, no suspendera |los efectos de la ejecucidén de Ila
nmedi da (articulo 6). En casos de urgencia, la solicitud de una
nmedi da cautel ar puede ser acogida sin participaci 6n del supuesto
infractor, en cuyo caso debera notificarsele dentro de los 3 dias
habi |l es siguientes a la ejecucion. Logicanmente, |la parte afectada
ti ene derecho a recurrir |la nmedida ejecutada (articulo 7).

Final mente, en el caso que la nedida cautelar se solicite en la
via judicial y se adopte antes de incoarse el proceso
correspondiente, |la parte pronovente deberd presentar |a demanda
judicial en e plazo de un nes, contado a partir de la
notificacion de la resolucion que |la acoge. De no presentarse en
tienpo la demanda, o bien, en caso de determ narse que no se
infringi 6 un derecho de propiedad intelectual, |a nedida cautelar
se tendra por revocada y la parte que la solicitd sera responsable
por | os dafios y perjuicios ocasionados (arts. 8y 9).”
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b) Sistema Gradual de nedidas Cautel ares Tipicas en Propi edad
i nt el ectual

[ PI CADQ 2

Prohi bi ci 6n de I nnovar, contratar o cesar una actividad: cese
i nnedi ato de | os actos que constituyen |la infraccion

Medi da Cautel ar Autosati sfactiva o Anticipativa

“Esta medi da cautelar constituye una manifestaci 6n especial de la
nmedi da de Prohibicién de Innovar o Contratar, analizada en el
capitulo anterior en materia de protecci6n al consum dor.

Dobl e finalidad de esta nedi da

Su justificacion radica en que el titular de un derecho de autor
o de una patente, marca o cual quiera de |os derechos de propiedad
industrial "no le basta con la reacci6n nediata del ordenam ento
juridico, sino que precisa de una reacci6n innediata para que no
se |l e ocasione un perjuicio irreparable, que el |egislador presune
por el hecho de explotar |apatente o realizar actos preparativos
serios y efectivos con esta finalidad."206

Esta nedida cautelar es de natural eza  autosatisfactiva,
i ndudabl enente, ya que busca una finalidad que tanbién puede
hallarse dentro de las pretensiones principales del proceso
principal, el cual es el cese de |la actividad que constituya una
infraccion a la normativa en esta materi a.

Pero su finalidad no queda ahi, pues cunple con una doble funcioén
por un lado evita el riesgo de una inposibilidad de ejecucion
especifica de la sentencia, nenoscabada por |a conducta de
conpetencia desleal y por otro |lado, un dafio de dificil reparacion
por la dificultad de valorizar y cuantificar |os dafios, aunque
sean i ndemni zabl es.
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I nfracci ones o Actos de Conpetencia Desleal: periculumin nora vy
fumus boni iuris

Las infracciones en que se fundanenta su dictado constituyen | os
supuestos facticos de periculum innora tipificados tanbién por el
| egi slador, en el articulo 28 de |la LPODPI, que |os denom na cono
actos de conpetencia desleal, |os cuales son:

"Ademas de |os actos sefialados en el articulo 17 de la Ley de
pronoci 6n de | a conpetencia y defensa efectiva del consum dor, N°
7472, de 20 de dicienbre de 1994, y sus refornmas, se considera
desleal todo acto realizado en el <ejercicio de una actividad
mercantil o con notivo de ella, contrario a los usos y |as
practicas honestas en materia conercial. Asimsnp, constituyen
actos de conpetencia desleal, entre otros, |os siguientes:

a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de |la
procedencia, |a naturaleza, el npdo de fabricacion, la aptitud
para el enpleo o consunpb, la cantidad u otras caracteristicas de
| os productos o servicios, para aprovechar |os derechos de un
titular del derecho, protegi dos por esta Ley.

b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorizaci én del
propi etari o, mar cas, distintivos y cualquier otro elenento
protegido en beneficio de su legitino propietario, par a
aprovechar, a escala conmercial, los resultados del esfuerzo vy
prestigi o aj enos.

c) Cual quier uso de un signo cuyo registro esté prohibido
conforne a los incisos k) y q) del articulo 7 de la Ley de marcas
y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000.

d) El uso, en el conercio, de un signo cuyo registro esté
prohi bido segin los incisos c), d), e), g) y h) del articulo 8 de
la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de
2000. "

A pesar de encontrarse tipificadas Ilas infracciones, cono
presupuesto factico para el decreto de esta nedida, debenps tomar
en cuenta el tecnicisnb en que cada una de estas infracciones
pueden suscitarse en el caso concreto. La casuistica es
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variadisim en un mundo gl obalizado, donde las fornmas de conercio
y propaganda se dan en una forma cada vez mas sofisticada al ritno
de | os avances tecnol 6gicos y nmucho nmas rapido que el dictado de
una nedida cautelar, o peor aun, de un proceso judicial. Por
ejenplo, "en el caso de una canpafia de pronoci 6n de un producto,
ya iniciada cuando se solicita |la cautela y seguranente finalizada
cuando termina el proceso principal; lo que sucederia, con
caracter general, en aquellos de conductas desleales de carécter
esporadi co ".

En estos casos, esta nedida autosatisfactiva o anticipativa supera
el examen de verosimlitud debuen derecho o fumus boni iuris con
la acreditaciéon del solicitante cono titular de |os derechos de
autor o de propiedad industrial, segun sea el caso. Recordenps que
en este tipo de nedidas, la pretensién cautelar es simlar al de
la principal, no hay correlatividad por esta identidad de
pretensiones, pero, no significan la incons-titucionalidad de
estas nedi das, pues son previstas por el legislador, para tutela
de casos urgentes de un dafio irreparable, que, al final de
cuentas, es |o que procura evitar la ley proscribiendo |as
acciones con la calidad de infracciones.

Secuestro Precautori o de bienes: Enbargo de nercaderia falsificada
o ilegal

De acuerdo con Martinez Votos, "denoninase secuestro, en sentido
lato, a la nedida judicial en cuya virtud se desapodera a un
apersona de una cosa litigiosa o enbargada o de un docunento que
tiene el deber de presentar o de restituir. Conp nedi da cautelar
el secuestro puede ser aut6nono, conplenentario y sancionatorio"

| ncorrecta denoni naci 6n | egal de | a nedida

De la anterior definicidén de Martinez extraenps varios el enentos
importantes sobre la denom nacion que la LPODPI hace a esta
nmedida. El articulo quinto inciso b) denomina a esta nedida

cautelar el enmbargo de nercaderia falsificada o ilegal. E
secuestro puede recaer sobre bienes enbargados (enbargo practicado
con la figura <costarricense <con |a denom nacidén tanbién

cuestionable del "Juez ejecutor”). Pero secuestro, encontranos, es
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la figura de esta nedida y no el enbargo.

Se tiende a confundir la figura del enbargo con |a del secuestro,
cuando anmbas son medi das cautelares distintas: en primer |ugar, el

secuestro no puede realizarse sobre Dbienes i nmuebles vy
preci sanmente, |la mercaderia son bienes nuebles. En todo caso, un
secuestro de un i nnuebl e resulta innecesario, pues el

aseguram ento de los msnos, a las resultas del juicio, existen
nmedi das con mayor eficacia, precisanmente el enbargo.

Pero, la distincion nmas inportante en una figura a otra, radica
gue en el enbargo, el bien queda en poder del enbargado, mentras
gue en el secuestro se da un desapoderam ento de |os bienes, que
guedan depositados a nonbre de un tercero. Si esta nedida se da en
| a nodal i dad de Medidas en Frontera, es la Direcci 6n de Aduanas |a
depositaria de la nercaderia. Si el producto o nercaderia ya ha
i ngresado al nercado nacional, el depositario seria quien designe
el Juez o el ente adm nistrativo conpetente.

Remitinos al lector al capitulo anterior sobre la tutela cautelar
en materia del consumi dor, sobre la figura del decom so de bienes,
en que se analiz6é el procedimento y necesidad de la orden de
al l anam ento civil en mucho de | os casos.

Dobl e finalidad de | a nmedida: autdnono o conplenentario

El secuestro de bienes puede ser auténono cono nedida cautelar
cuando | o que se procura, por si msnp, es garantizar la eficacia
de la sentencia con la retencion definitiva de la nercaderia con
gue se viola el derecho de propiedad intelectual, o puede ser
conpl enment ari o, cuando el secuestro mAs bien es un acto
preparatorio necesario para |la nedida cautelar de suspensién de
actos (prohibicion de innovar, contratar o cesar una actividad),
anteriornmente analizada.”

Medi das Cautel ares aplicables a |as Marcas

[ COLL ARGUELLQ 3

Sobre estas nedi das, Leovigildo Rodriguez Anchia nos nmanifiesta:
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“"Al tenor del articulo 69, una vez entablada |a accidn se puede
Ilegar a determnar una serie de nedidas cautelares para evitar
gue el acto siga su curso y produzca |os efectos no deseados. Esto
gueda di spuesto de | a siguiente nmanera:

Articulo 69.- Entablada |a acci6n de conpetencia desleal, el Juez
o autoridad a quien se ocurra, podré dictar, sienpre que el autor
otorgue caucio6n para asegurar dafios y perjucios, aquellas
provi dencias cautelares que juzgue oportunas para proteger
adecuadanente | os derechos del actor, del publico consunmidor y de
| os conpeti dores, i ncluyendo el enbargo preventivo o la
i ncautaci 6n de la correspondiente nercaderia o el retorno de |as
cosas al estado que guardaban antes de la conisién de |os actos de
conpet enci a desl eal .

A este respecto afadi nbs que el derecho de fondo o sustancial para
esta acci6n se encuentra claranmente establecido en el articulo 26
del Convenio: 'el propietario de una nmarca registrada tendréa |os
der echos si gui ent es:

a) Oponerse a que la registre cual quier otra persona;
b) Hacer cesar el uso o inmitaci 6n indebida de aquell a;

c) Hacer gue las autoridades conpetentes prohiban |a
i mportaci 6n 0 i nternaci 6n de las nercancias 0
productos mentras se las siga distinguiendo con aquél l a;

d) Obtener el resarcimento de |os dafios y perjuicios que se
| e hubi eren ocasionado por el enpleo indebido; y

e) Denunciar los delitos contenplados en los literales b) «c¢) vy
d) anteriores, el propietario podrd solicitar a las autoridades
conpetentes el enbargo, secuestro o decom so de |os productos o

nmercancias que la lleven ilicitanente".

En el sentido de I|lo ultino resefiado, tenenbs la siguiente
sent enci a:

"El extrenp de la accién por dafios y perjuicios que pide que una
vez firme el fallo, y ante una posible persistencia del demandado
en continuar con el conercio ilicito, se enbarguen los cilindros y
envases con la marca de la actora sin necesidad de ningun
depésito, se acoge, pero no en |o demas, sea, que dichos bienes se
entreguen en propiedad a la actora a titulo de conpensaci 6n y pago
de dafos y perjuicios futuros, pues tal extrenp es inprocedente”.
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En cuanto estas nedi das, Breuer Moreno dice que:

"El enbargo debe decretarse aun cuando la narca actora pueda
resultar nula (...) por los misnobs notivos, aun cuando el juez
personal mente esté persuadido de la invalidez de la narca actora,
debe decretar el enbargo. Si en definitiva |la accién se rechaza,
correspondera el pago de dafios y perjucios, por |os que puede
responder una anplia cauci 6n exi gi da.

No corresponde del juicio en razén usurpador la nulidad ella no
se declare, efectos. Si en la resolviera que | a resol verse
nada correccionales no levantarlo durante el tramte de haber
al egado el presunto de la marca actora; mentras el titulo surte
todos sus sentencia definitiva se marca es nula (no puede antes,
pues en | os j ui ci os caben | as excepci ones de precio
pronunci am ento) esta por | os perjuicios derecho".

Y en otra parte de su conentario a la jurisprudencia Argentina,
seflal a este autor:

"En el juicio (...), la Camara resolvio que el enbargo es
sienpre procedente -el articulo (...) establece que Ias
nercaderias o productos con narca encontrasen en poder del
cul pable seran com sadas y vendidas (...). Para que tales

sanci ones sea eficaces y no resulten ilusorias |Ilegado el caso de
condenaci 6n, el articulo (...) faculta a todo propietario de una
marca a pedir el enbargo de dichos objetos bajo |as cauci ones que
se juzguen necesarias o la nera responsabilidad.”

2 NORVATI VA

a) De Procedi mentos de Observancia de Derechos de Propi edad
| nt el ect ual

[ ASAVBLEA LEG SLATI VA] #

CAP| TULO | |
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Medi das cautel ares
SECCI ON |
Di sposi ci ones general es

Articulo 3.- Adopci 6n de nedi das cautel ares

Antes de iniciar un proceso por infraccion de un derecho de
propi edad intelectual, durante su transcurso o en la fase de
ej ecuci 6n, la autoridad judicial conpetente, el Registro de Ila
Propi edad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor vy

Derechos  Conexos, segln corresponda, adoptara las nedidas
cautel ares adecuadas y suficientes para evitarle una |esion grave
y de dificil reparacion al titular del derecho y garantizar,

provi sional nente, |la efectividad del acto final o de |a sentenci a.

Una nedida cautelar solo se ordenara, cuando quien la pida
acredite ser el titular del derecho o su representante y presente
| as pruebas razonabl enente disponibles, con el fin de establecer
a su satisfaccio6n, un grado suficiente de certidunbre de que el
derecho del demandante es objeto o va a ser objeto inmnente de
infraccion. Antes de ordenar la nedida, la autoridad judicial, el
Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de
Derechos de Autor y Derechos Conexos, requerira que quien solicite
la nmedida otorgue garantia razonable o caucidén equivalente
suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, asi conp
para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos
procedi m ent os.

En los procedimentos relativos al otorgamento de nedidas
cautel ares rel aci onadas con |a observancia de una patente, habré
una presunci 6n refutable de que |a patente es valida.

(Asi reformado por el articulo 1° aparte a) de la Ley 8656 de 18
de julio de 2008.)

Articulo 4°—Proporcionalidad de I|la nedida. Toda decisién que
resuelva la solicitud de adopci 6n de nedidas cautel ares, debera
consi der ar tanto | os i ntereses de terceros cono | a
proporcionalidad entre los efectos de la nmedida y |os dafos vy
perjuicios que ella puede provocar.

Articul o 5°—Medi das. Podran ordenarse, entre otras, |as siguientes
medi das caut el ares:
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a) El cese innediato de | os actos que constituyen |a infraccion.
b) El enbargo de |las nercancias falsificadas o il egal es.

c) La suspension del despacho aduanero de |as nercancias,
materiales o nedios referidos en el inciso b).

d) La caucio6n, por el presunto infractor, de una fianza u otra
garantia suficiente.

Articulo 6°—Procedimento. La autoridad judicial, el Registro de
la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de
Autor y Derechos Conexos, dentro de l|las cuarenta y ocho horas
después de presentada la solicitud de nedida cautelar, debera
conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres
dias hébiles, se manifiesten sobre l|a solicitud. Luego de
transcurrido este plazo, el Registro de la Propiedad Industrial
el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el
tri bunal conpetente procederd, con contestacién o sin ella, a
resolver dentro de tres dias |o procedente sobre la nedida
cautelar. La resolucion tomada por el Registro de la Propiedad
I ndustrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos
Conexos o |la autoridad judicial, debera ejecutarse innediatanente.
El recurso de apel aci 6n no suspende | os efectos de |a ejecuci 6n de
| a medi da.

En los casos en que la audiencia a las partes pueda hacer
nugatorios |los efectos de la nedida, la autoridad judicial, el
Regi stro de Derechos de Autor y Derechos Conexos o0 el Registro de
la Propiedad Industrial, debera resolver |la procedencia de la
solicitud de la nedida cautelar en el plazo de cuarenta y ocho
horas después de present ada.

Articulo 7°—Medida cautelar sin participacion del supuest o
infractor. Cuando se ejecute una nedida cautelar sin haber oido
previanente a la otra parte, el Registro de la Propiedad
I ndustrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos
Conexos o0 la autoridad judicial conpetente la notificara a |a
parte afectada, dentro de los tres dias hébiles después de la
ej ecuci 6n. La parte afectada podra recurrir |a nedida ejecutada.

Articulo 8°—Plazo para presentar denuncia o denmanda. Si |a nedida
cautelar se pide antes de incoar el proceso y es adoptada, |a
parte pronovente deberd presentar |a demanda judicial en el plazo
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de un nes, contado a partir de la notificacion de la resol ucion
gue |a acoge. De no presentarse en tienpo |la demanda, o bien,
cuando se determine que no se infringié un derecho de propiedad

intelectual, la medida cautelar se tendrd por revocada y la parte
qgue la solicité serd responsable por |os dafios y perjuicios
ocasi onados, los cuales se liquidardan siguiendo el tramte de

ej ecuci 6n de sentenci a.

Articulo 9°—Pbafios y perjuicios. Si |la demanda judicial no se
presenta en tienpo, o bien, si |la nedida cautelar es revocada o
por cual quier otra causa se deja sin efecto, quien pretenda tener
derecho al resarcimento por |os dafios y perjuicios causados con
su ejecuci 6n, debera solicitarlo, dentro del plazo de un nes, a
qgui en conozca del proceso de base. De no solicitarlo en el periodo
sefialado o si no se acredita el derecho, se ordenara devolver a
actor la cauci 6n por dafios y perj uici os.

Para |os supuestos aludidos en el parrafo anterior, cuando |a
medi da cautelar se origine en una decisi6n admnistrativa, |a
parte afectada debera acudir a la via judicial para denmandar |a
i ndermi zaci 6n por |los dafios y perjuicios que se |e hayan
ocasi onado con |l a ejecuci 6n de |a nedida.

3 JURI SPRUDENCI A

c) Jurisprudencia del Tribunal Registral Admi nistrativo

[ TRIBUNAL REG STRAL ADM NI STRATI VQ °

Expedi ente N° 2007-0013- TRA-P

Medi das Cautel ares: Desarrollos Oiginales O ganizados de Oo S
A

Contra Cafeteria Centro Villa Sarchi

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Oigen MC RPI-
16- 2006)

Marcas y Qtros Signos Distintivos.
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VOTO No. 215- 2007

TRI BUNAL REG STRAL ADM NI STRATI VO. - Coi coechea, a las diez horas
del catorce de junio de dos m | siete.

Recurso de Apelacion interpuesto por la sefiora |rma QGuardado
Val | adares, con cédula de residencia numero ocho cero siete seis
cinco cuatro tres, en su calidad de propietaria de “Cafeteria
Centro Villa Sarchi”, contra la resoluci6én de l|as ocho horas
treinta y dos mnutos del veintidés de enero de dos ml siete,
di ctada por la Direcci én del Registro de |a Propiedad |Industrial.

RESUL TANDG:

PRI MERO Que nediante nenorial presentado ante la Direcci 6n del
Registro de |la Propiedad Industrial de fecha cuatro de octubre de
dos ml| seis, |os sefiores Alvaro Enrique Alfaro Benavides y Ronald
Alvarado Soto, anbos en su calidad de representantes con
facultades suficientes de “Desarrollos Oiginales O ganizados de
O o, Sociedad An6nima, solicitaron |a adopcién de nedidas
cautelares a favor de su representada y en contra del propietario
de la “Cafeteria Centro Villa Sarchi, por la presunta infracciodn
de derechos de propiedad intelectual, al utilizar el nonbre Villa
Sarchi para identificar un local conercial, en detrinento del
derecho marcario inscrito Villa Sarchi en clase 30 y sefal de
propaganda bajo |a m sma denomi naci 6n i ndi cada.

Para inpedir se siga extendi endo |os dafios contra su representada,
solicitan se ordene, el cese innediato del uso de la sefal de
propaganda; que se elimne cualquier tipo de propaganda conerci al
gue contenga inserta |la sefal de propaganda de su representada
Villa Sarchi; que se les obligue a asunmir |las costas del proceso y
gue cese el uso del nonbre del negocio propiedad de |a denmandada,
conpb tanbi én se decomi se la publicidad que se tenga con |a sefal
de propaganda no regi strada.

SEGUNDO: Que por resolucion de las once horas, treinta y dos
m nutos del veintidoés de enero de dos nmil|l siete, la Direccio6n del
Registro de |a Propiedad Industrial, procedi 6 a acoger |as nedidas
cautelares y ordend el cese innediato de |os actos que constituyen
la infraccion, lo que en el caso concreto significd, que |a sefiora
|rma Guardado Valladares, propietaria del |ocal conercial supra
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i ndi cado, no podr& wutilizar para distinguir su local conercial
denom naciones y o disefios simlares al registrado por Desarroll os
Oiginales Oganizados de Oo, S. A, para la marca y seial de
propaganda Villa Sarchi, (disefio), advirtiendo dicho Registro que
la presente nedida dnicanmente inpide el wuso del distintivo
i ndi cado en el |ocal conercial propiedad de | a supuesta infractora

TERCEROC Que con fecha 01 de febrero de dos m| siete, |a sefiora
Guardado Val | adares presenta recurso de revocatoria y apel aci 6n en
subsidio contra dicha resoluciodn, alegando que el nonbre de su
| ocal conercial es nmuy distinto a los derecho intelectuales
prot egi dos, ademas de que es genérico pues vive en un pueblo que
se |lama Sarchi; que el giro conercial de su local es la venta de
com das réapidas, nunca vender café enpacado, nolido o tostado,
solicitando se revoque | a resol uci 6n apel ada.

CUARTO Qe por resolucién de las once horas diez mnutos del
nueve de febrero de dos ml| siete, el Registro de la Propiedad
| ndustrial declar6 sin lugar el recurso de revocatoria, admtid el
recurso de apelacién y enplaz6é a | as partes correspondi entes.

QU NTO Qe a la sustanciacion del recurso se le ha dado el
tramte que le corresponde, y no se han observado causales,
defectos u onisiones que causen indefensién a las partes e
interesados, o la invalidez de |o actuado, dictandose esta
resol uci 6n dentro del plazo legal y previas |as deliberaciones de
rigor.

Redacta la Juez Otiz Mra; y

CONSI DERANDG

PRIMERO En cuanto a |os hechos probados: Este Tribunal acoge el
el enco de Hechos, que conp Probados contiene |a resoluci 6n apel ada
y agrega uno mas en el siguiente sentido: 4) Que la enpresa
“Desarrollos Oiginales Oganizados de Oo, Sociedad Anéninm
present6 demanda | udicial contra la sefiora |Irma Cuardado
Val | adares el dia veintiocho de febrero de dos ml| siete (folios
135 al 243).
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SEGUNDO. En cuanto a | os hechos no probados: No existen Hechos no
Probados de rel evancia para |l a resol uci 6n del presente asunto.

TERCEROC En cuanto al fondo: Estima este Tribunal que el Registro
a quo realizé un anplio y acertado analisis general sobre I|a
natural eza y caracteristicas de |as nedidas cautelares aplicables
en esta nmateria; ademas de una valoracién 'y notivacion
sustanci al mente conforme con el ordenamiento juridico, que este
organo de al zada avala y ratifica sin enm enda al guna.

Se advierte que en el caso concreto, el Registro resolvid acoger
la solicitud de nedida cautelar interpuesta por |l a sociedad
Desarroll os Oiginales Oganizados de Oro, S A, apl i cando para
ello, o dispuesto en el inciso a) del articulo 5 de la Ley de
Procedimentos de (bservancia de |os Derechos de Propiedad
I ntel ectual, por cuanto previo exanen de la solicitud tuvo por
acreditados | os elenentos o presupuestos previstos y regul ados en
el Capitulo Il de la Ley de Procedi mentos de Cbservancia de |os
Derechos de Propiedad Intelectual (N 8039 del 12 de octubre de
2000) a saber: a) que la sociedad solicitante de la nedida
cautelar fuera el titular del derecho presuntamente infringido;
b) que se otorgara la garantia suficiente para proteger,
correlativanente, al presunto infractor, y c) se conprobé en el
caso concreto |la existencia de |la “apariencia de buen derecho” vy
un “peligro en | a denora”

Asim snmo, el Registro, al resolver la solicitud de |as nedidas
consi der 6 tanto | os i ntereses de t erceros, cono | a
proporcionalidad entre los efectos de la nedida y |los dafos vy
perjuicios que ella pudiere provocarle al presunto infractor.

Por otra parte y ante esta instancia, el solicitante de |a nedida
acredito nediante | os docunentos constantes a folios 135 a 243, la
presentaci 6n de la demanda judicial que estipula el nunmeral 8 de
la Ley de cita.

En materia de observancia de |os derechos de propiedad intel ectual
la prueba aportada resulta fundanental y determ nante para el
di ctado de una resoluci é6n administrativa atinada y sustancial nente
conforne con el ordenamiento juridico, por cuanto, en estos casos

se deben anal i zar, est udi ar y ponder ar ext renos de
proporcionalidad. En el caso concreto, segun se desprende de la
docunentaci 6n aportada por |la solicitante de las nedidas
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cautel ares, constante a folios del 6 al 13 podenps afirmar que |la
enpresa Desarrollos Oiginales Oganizados de Oo0, Sociedad
Anéni ma, es la titular de la marca de fébrica y de conmercio y
seflal de propaganda Villa Sarchi (D sefio), para distinguir vy
proteger café nolido y tostado, debidanente enpacado, hecho con el
gue se acredita el derecho que se pretende proteger en virtud de
ese registro. La normativa de la Ley de Marcas y Oros Signos
Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, indica que, cuando se
registra una marca de fébrica o conercio, su titular goza del
derecho exclusivo de inpedir que, sin su consentimento, terceros
conercialicen productos idénticos o simlares con la msm marca o
utilizando una nmarca simlar que pueda crear confusion (articulo
25 Ley de Marcas).

La presunta utilizacion de la marca “Villas Sarchi” por parte de
| a sefiora CGuardado Valladares en su l|ocal conercial denom nado
“Cafeteria Centro Villa Sarchi”, segun se desprende de la prueba
aportada visible a folios 12 y 13, dejan suficiente evidencia para
consi derar una aparente vul neraci 6n de |os derechos intel ectual es
del solicitante, lo cual configura |a apariencia de buen derecho o
fumus boni iuris citado.

El hecho de la presunta utilizacion de wuna nmarca idéntica o
simlar, al msno tienpo, que podria inducir a error al publico,
podria Ilegar a producir un perjuicio a los intereses del titular
de los derechos intangibles nencionados, en este caso, a la
titular de éstos, que podria restringirsele su derecho de
di ferenciar sus productos o servicios y configurarse un presunto
dafio a la inmagen y reputacion o el nonbre de su marca y sefial de
propaganda debi danente inscritos, que puede |legar a convertirse
en grave e irreparable, de ahi la urgencia en el pronunciamento
de | a nmedida (periculumin nora).

Asi las cosas, este Tribunal ha verificado de 1os elenentos
probatorios contenidos en el presenta asunto, por un |ado, el
presunto uso indebido de |os nencionados signos y sus posibles
consecuenci as, obsérvese gue est anos ante acti vi dades
rel aci onadas, ya que la nmarca inscrita protege café nmolido vy
tostado, mentras que |la aqui accionada tiene un negoci o conerci al
de cafeteria, donde ademds de vender com das réapidas vy pl at os
fuertes, tanbién expende café, este hecho viene a contribuir a
crear esa posible confusion a la que se ha hecho referencia.
Ademas, si cotejanbs |la marca y sefial de propaganda inscritas
“Villa Sarchi” y el nonmbre utilizado por la recurrente “Cafeteria
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Centro Villa Sarchi”, nuestra que no son nonbres distintos, porque
| os signos inscritos estan incluidos en el nonbre de la cafeteria
y siendo que |as palabras predomnantes son Villa Sarchi, ello

constituye otro hecho fundanmental para esa posible confusi6n a que
se ha hecho referencia; y por otro lado, el cunplimento de |a
garantia de |os posibles dafios y perjuicios que el dictado de la
nmedi da pudiere causar al supuesto infractor, requerida por el
Registro de la Propiedad Industrial al solicitante de |a nedida
cautelar y cunplida a satisfaccion, nediante el depésito de
garantia No. 33456792, efectuado en el Banco de Costa Rica, Oficina
en Sarchi, el 22 de Dicienbre de 2006 a favor de la Junta
Adm ni strativa del Registro Nacional

El hecho de que los signos inscritos constituyen vocablos o
térm nos de origen genérico, tal conmo lo manifiesta la recurrente,
lo cierto es que estan debidanente registrados y en este tipo de
procesos “mnedidas cautelares”, interesa determ nar |o0s supuestos
i ndi cados de apariencia de buen derecho y peligro en |a denora
para mantener el derecho exclusivo que una marca confiere a su
titular. Recuérdese que uno de |os derechos fundanental es del
titular de una marca registrada, consiste en inpedir que terceros
utilicen una simlar para los bienes o0 servicios iguales o
pareci dos a |os registrados para su marca, cuando el uso de |ugar
a la posibilidad de confusion (ius prohibendi). Este tipo de
mani f est aci ones deben ser ventiladas en el proceso principal que
segun consta en el expediente fue presentado ante |os Tribunal es
de Justicia..

Lo anterior conforman |os presupuestos esencial es para fundanentar
una nedida cautelar conb |a ejecutada, consolidandose con |a
presentaci 6n de |la demanda prescrita en el articulo 8 de la Ley
de Procedimentos de Observancia de |os Derechos de Propiedad
| nt el ectual, segun lo requirid este Tribunal nediante la
resol uci 6n dictada a |las diez horas con quince mnutos del prinero
de junio de dos m| siete y aportada, nediante copias debi danente
certificadas por el Licenciado Mnor Chavarria Vargas, Juez del
Juzgado Civil y de Trabajo de Myor Cuantia de Gecia, a las
qui nce horas del cuatro de junio de dos m| siete, con |lo cual se
tuvo conp probada |la presentaci 6n de |a demanda que se ventila en
el Juzgado Sexto Civil de San José, bajo el expediente No.
07-100110-0295-C

Conforme a |lo expuesto y a o establecido en el articulo 3° de la
Ley de Procedi mentos de Observancia de |os Derechos de Propiedad
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Intel ectual, cabe determnar que l|la sociedad pronovente de |as
nmedi das cautel ares conocidas, cunplid con los requisitos |egales
necesarios para su viabilidad formal, guedando patente |a
concurrencia de | os presupuestos nateriales de urgencia o peligro
de perjuicio para el titular de los signos y |la apariencia de buen
derecho, cunpliéndose con el otorgamento de |la nmedida solicitada
con la funcion preventiva, ante |la posible infraccion del derecho
exclusivo del titular que |e confiere la marca y sefial de
propaganda inscritas.

De | o expuesto se infiere, que ninguno de |os agravios fornulados
por la apelante son de recibo en esta instancia, siendo |o
pertinente declarar sin lugar el Recurso de Apel aci 6n, presentado
en contra de la resolucion dictada por el Registro de Propiedad
I ndustrial a las ocho horas treinta y dos m nutos del veintidos de
enero de dos m| siete y confirmar ésta en todos sus extrenps.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAM ENTO DE LA Vi A ADM NI STRATI VA: Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucio6n, de conform dad
con el articulo 25 de la Ley de Procedi mentos de Cbservancia de
| os Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por
agotada la via adm nistrativa.

POR TANTO

Con fundanmento en |as consideraciones que anteceden y citas
| egal es invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelacion
interpuesto por |a sefiora Irma CGuardado Vall adares, en contra de
la resoluci6on dictada por el Registro de Propiedad |ndustrial, de
| as ocho horas treinta y dos mnutos del veintidds de enero de dos
ml| siete, la que en este acto se confirma. Se da por agotada |a
via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucidn
gue se dejaran en los registros que al efecto |leva este Tribunal,
devuél vase el expediente a |a oficina de origen. NOTI Fi QUESE.

M Sc. Guadal upe Ortiz Mra

Lic. Walter Méndez Vargas Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jinenez

M Sc. Jor ge Enri que Al var ado Val ver de
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Lic. Adolfo Duréan Abarca

La suscrita CGuadalupe Otiz Mra, en calidad de Presidenta del
Tri bunal, hago constar que el Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jinénez,
a pesar de que estuvo presente en |a votaci6on de este asunto, no
firma |a resoluci6n por encontrarse participando en un Semnario
fuera del pais.

[ TRIBUNAL REG STRAL ADM NI STRATI VQ ¢

Exp. N° 2008-0129- TRA- PI
Solicitud Medi da Cautel ar
Chanel SARL, apel ante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N M-
RPI - 01- 2008)

Marcas y otros signos

VOTO N° 331 -2008

TRI BUNAL REGQ STRAL ADM NI STRATI VO. San José, Costa Rica, a las
once horas con quince mnutos del siete de julio del dos ml
ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacion interpuesto por el
Li cenci ado Edgar Zurcher Gurdian, titular de la cédula de
i denti dad nunero uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa,
en su condicién de apoderado de Chanel SARL, en contra de la
resol uci 6n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a
| as ocho horas del seis de marzo del dos m | ocho.

RESUL TANDO

PRI MERO. Que nediante nenorial presentado ante el Registro de la
Propi edad Industrial en fecha veinticinco de febrero de dos ml
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ocho, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdi dn representando a Chane
SARL, solicitdé |la adopcidon de nedidas cautelares a favor de su
representada y en contra de |la enpresa |Inversiones Jochi R&C S. A

SEGUNDO. Que por resolucién de las ocho horas del seis de marzo
del dos m | ocho, el Registro de |la Propiedad Industrial, procedio
a rechazar la solicitud de nedida cautelar interpuesta.

TERCERO. Que en fecha diez de marzo del dos ml ocho, el
Li cenciado Zircher CQurdiéan, en la condicién dicha, interpuso
recurso de apelaci én contra la resoluci én final antes indi cada.

CUARTO. Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el
tramte que le corresponde, y no se han observado causales,
defectos u onisiones que causen indefensién a las partes e
interesados, o la invalidez de |o actuado, dictandose esta
resol uci 6n dentro del plazo legal y previas |as deliberaciones de
rigor.

Redacta el Juez Rodriguez Ji nénez, vy;

CONSI DERANDO

PRI MERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADCS. Por la forma en que se
resuelve, no existen de interés para la resolucién de este
proceso.

SEGUNDO
EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO

PLANTEAM ENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la
Propi edad Industrial, por nedio de la resolucion final dictada
rechazé la solicitud de nedida cautelar interpuesta por el
apelante y orden6 el archivo del expediente respectivo; |o
anterior, con fundanento en el dictanen de |a Procuraduria Genera
de |l a Republica C 034-2007 del nueve de febrero de dos nmil siete,
gqgue elimna la potestad de conocer en sede admnistrativa |as
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nmedi das cautelares seflaladas en el articulo 3° de la Ley de
Procedimentos de (bservancia de |os Derechos de Propiedad
Intel ectual, N 8039. La resolucidon venida en alzada en 1lo
conducent e establ ece | o siguiente:

“(.) En virtud de que no es posible identificar la totalidad de
| os elenentos indispensables de |la potestad sancionatoria de la
adm nistracion, y siendo que el nunmeral 3 de Ila Ley de
procedimentos de observancia de |os derechos de propiedad
intelectual, de conform dad con el dictanen analizado, carece de
eficacia normativa, pese a tratarse de una norma de rango | egal
se observa que este Registro no tiene potestad para aplicar
medi das cautelares; asimsnpb, y de conformdad con el Voto
374-2007 de las 13:45 horas del 20 de dicienbre de 2007, emtido
por el Tribunal Registral Admnistrativo, el dictanmen C 034-2007
“resulta vinculante e inhibe a la Admnistracion Registral a
conocer sobre esas cautelares”; por tanto, |0 procedente es
rechazar la solicitud de nmedida cautelar interpuesta y ordenar el
archivo del expediente respectivo.” (italicas del original).

El apelante inconfornme con tal resolucion solicita en su escrito
de expresi 6n de agravios que se ordene la aplicacion de |a nedida
cautel ar.

TERCERQ. El D ctanmen C 034-2007 del 9 de febrero del 2007 de la
Procuraduria General de |la Republica, realizé un estudio sobre |os
el ementos que deben existir para que la Admnistracién en
ejercicio del lus puniendi, esté legitinmada para la ejecucién de
nmedi das cautelares, y estableci6 cuatro elenentos a saber: a.-
6rgano conpetente; b. - Descripcién de Ila infracciédn; C.-
Procedimento; y d.- Sancién respectiva; de los cuales el Unico
gue esta contenido en la norma vigente en materia de nedidas
cautel ares en sede administrativa, es el relacionado con el 0&rgano
conpetente. Al respecto considera que:

“(..) existe una onmsién por parte del legislador en punto a la
descripci 6n adecuada de las infracciones y de las sanciones
correspondi entes que pueden ser inpuestas en sede admnistrativa

(.)".

Comp corolario de |o anterior, dispone finalnmente en |o que
interesa | o siguiente:
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“.Asi las cosas, en atencién al principio de legalidad y sus
derivados, reserva legal, regulacion ninima en nmateria procesal vy
tipicidad —-adecuados a la materia sancionatoria admnistrativa-
es criterio de este Organo Asesor que, ni el Registro Nacional de
Derechos de Autor y derechos conexos, ni el Registro de Propiedad
| ndustrial tienen potestad para aplicar nedi das cautel ares, sea el
enbargo o cualesquiera de las otras nedidas previstas en el
articulo 5 de la ley No. 8039, toda vez que no es posible
desprender de |os textos legales analizados -Ley No. 8039, Ley
6683 y Ley 7978- los elenentos que deben estar presentes, por
di sposicion legal, a efecto de que se entienda atribuida una
pot estad sancionatoria con |las caracteristicas destacadas en este
est udi o. En consecuencia, |la disposicién resefiada carece de
eficacia normativa, no obstante ser de rango legalL (.)” (subrayado
y negritas nuestras)

En el caso de marras, nos encontranps ante |la disyuntiva, de que,
por un lado nos enfrentanbs con |la Ley de Procedimentos de
bservancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual, que
establ ece céno debe |levarse a cabo el procedimento referido a
| as nmedidas cautelares, y por otra parte, nos venps condici onados
por los nunerales 2° y 4° de la Ley Orgéanica de la Procuraduria
General de |la Republica, N° 6815 de 27 de setienbre de 1982 y sus
reformas, en donde queda establ ecido, que |os dictanenes emtidos
por la Procuraduria GCeneral de la Republica son de caracter
vi ncul ante, se concluye, que el criterio C 034-2007, al igual que
el C026-2002 de 23 de enero del 2002, citados en la resol uciodn
veni da en al zada, son vinculantes para el Registro de |la Propiedad
| ndustrial .

Respecto, a ese carécter vinculante nencionado, |a opinidn
juridica QJ-120-2005 del 09 de agosto del 2005, de |la Procuraduria
General de |a Republica, dispuso en |lo que interesa |o siguiente:

“(.) Bl articulo 5° de nuestra Ley Orgéanica, N 6815 de 27 de
setienbre de 1982, excluye de |os asuntos consultables | os propios
de los oOrganos admnistrativos que tienen wuna jurisdiccion
especial establecida por |ley; supuesto en que se hallan |os
pendi entes de resolver ante sus diversas instancias, pues por via
de un dictamen obligatorio ejercerianps, de manera indirecta,
funci ones de adm nistraci 6n activa, | o que no procede.

Aun cuando esa doctrina es aplicable a la calificacidon y tramte
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de inscripcién de docunentos registrales, deben aclararse |os
aspect os que siguen para obviar indebidas deducciones. En priner
| ugar, de acuerdo con dicha Ley Oganica (art. 1°), | a
Procuraduria CGeneral de |la Republica es 6rgano superior consultivo
de |l a Admi nistraci 6n Publica, con |la obligatoriedad de acatam ento
que le atribuye el art. 2°, y el caracter de jurisprudencia
adm nistrativa que tienen sus criterios. Dentro de sus facultades
esta la de emtir dictanmenes, pronunciamentos y asesoramento
gue, sobre las cuestiones juridicas, le soliciten el Estado y |os
demas organi snmos publicos (art. 3°, inc. b). (.)".

En virtud de lo anterior, determna este Tribunal, que el
Regi strador de los diferentes Registros del Registro Nacional, a
| a hora de desplegar su actividad calificadora, no solamente debe
aplicar la normativa escrita constante en el ordenamento
juridico, sino tanmbién la normativa no escrita, que regula su
actuaci 6n administrativa. Sobre este punto especifico, la Opiniodn
Juridica citada anteriornente sefiala en |lo que interesa lo
si gui ent e:

“Conforme a la Ley General de la Adnministracién Pablica, |a
Admi nistracién estd sujeta a todas las normas escritas y no
escritas de Derecho Admnistrativo, sin poder derogarlas ni
desaplicarlas en casos concretos (art. 13). Las normas no
escritas, conob la jurisprudencia y los principios generales de
derecho, sirven para interpretar, integrar y delimtar el canpo de
aplicaci 6n del ordenamiento escrito, con el rango de la norma que
interpretan, integran o delimtan (articulo 7°.1)".

De ahi que el Registro de la Propiedad Industrial deba acatar |os
pronunci am entos de |la Procuraduria Ceneral de |la Republica, que
en su oportunidad solicit6. El Voto de este Tribunal N 373-2007,
de las 13:30 horas del 20 de dicienbre de 2007, expreso:

“No obstante, este Tribunal ante todo debe -conb superior
jerarquico en materia sustantiva de | os Registros que conforman el
Registro Nacional- verificar que la resoluci6n que conoce en
apel aci 6n esté o no dictada conforne el principio de |egalidad, es
decir con apego a las normas que integran el proceso de
calificacio6n al cual se avoca el Registrador cuando conoce de una
determ nada solicitud de inscripcidén, o conb en este caso, conoce
de un procedimento instaurado por |a Ley de Procedinmentos de
bservanci a de | os Der echos de Pr opi edad | nt el ect ual
procedimento que, por nedio del dictamen C 34-2007 de 9 de
febrero de 2007, la Procuraduria posteriornmente ordena desaplicar;
criterio que en este caso, es vinculante para el Registro de l|a
Propi edad I ndustrial.” (subrayados y negritas del original).
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CUARTO. SOBRE LA ACTUACION DEL REG STRO A QUO. Al respecto es
necesari o exaltar, que la actuaci on del Registro a quo, fue acorde
a lo dispuesto en el articulo 11 y 13 de la Ley General de la
Admi ni straci 6n Pablica, por cuanto se sonetidé al réginen juridico
establ ecido, por o que no cabria entonces adnmitir por parte del
Registro a quo otro tipo de actuacién, de ahi, que |la decisidn
tomada de rechazar la solicitud de nedida cautelar por carecer de
potestad para conocer del procedimento con fundanento en |os
di ct anenes C-034-2007 y C026-2002, anbos de la Procuraduria
General de la Republica, esta conforne al principio de |egalidad,
por o que este Tribunal considera procedente declarar sin |ugar
el recurso de apelacidén interpuesto contra l|a resolucién del
Registro de la Propiedad Industrial de |as ocho horas del seis de
mar zo del dos m | ocho, la que en este acto se confirnma

QU NTO SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por |as consideraciones
i ndi cadas, jurisprudenci a adm ni strativa y citas | egal es
i nvocadas, se inpone declarar sin lugar el recurso de apelacion
presentado por Chanel SARL, en contra de |a resoluci 6n dictada por
el Registro de |a Propiedad Industrial, a las ocho horas del seis
de marzo del dos m | ocho, la que en este acto se confirna

SEXTO. AGOTAM ENTO DE LA VIA ADM N STRATIVA Por no existir
ulterior recurso contra esta resolucién, de conform dad con el
articulo 25° de la Ley de Procedimentos de bservancia de |os
Derechos de Propiedad Intelectual y articulo 2° de Reglanento
Organi co del Tribunal Registral Adm nistrativo, Decreto Ejecutivo
N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la via
adm ni strativa

POR TANTO

Por | as consi deraciones indicadas, jurisprudencia admnistrativa y
citas |egales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de
apel aci 6n presentado por el Licenciado Edgar Zircher Qurdi an en
representaci 6n de Chanel SARL, en contra de |la resolucién dictada
por el Registro de |la Propiedad Industrial, a las ocho horas de
seis de marzo del dos ml ocho, la que en este acto se confirna.
Se da por agotada la via admnistrativa. El Juez Adolfo Duran
Abarca pone nota. Previa constancia y copia de esta resolucién
gue se dejaran en | os registros que

al efecto Ileva este Tribunal, devuélvase el expediente a Ila
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of i ci na de origen. NOTI Fi QUESE.

M Sc. Jorge Enrique Alvarado Val verde

Li c. Adol fo Dur an Abar ca
Lic. Luis Jinmnez Sancho

M Sc. Guadal upe Otiz Mra Dr .
Car|l os Manuel Rodriguez Jinenez

NOTA DEL JUEZ ADOLFO DURAN ABARCA

El suscrito Juez, a pesar de que conparte el criterio de la
mayoria de este Tribunal respecto a la aplicacié6n del Dictanen
externado por |la Procuraduria Ceneral de |la Republica, aclaro que
| o hago

i ndependi entenente del paranetro del juicio de constitucionalidad
al que puede ser sonetido dicho criterio, en cuanto ordena
desaplicar |a legislacion vigente que tutela Ila propiedad
intelectual, confornme los principios de supremacia constituciona
y seguridad juridica, conforme fue externado por este Tribunal en
el Voto 373-2007 de |las 13:30 horas del 20 de dicienbre de 2007.

[ TRIBUNAL REG STRAL ADM NI STRATI VQ ”

Expedi ente No. 2006- 0400- TRA-P
Solicitud de Medi da Cautel ar
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Deportivo Saprissa, Sociedad Andni ma Deportiva., Apelante
Regi stro de |l a Propiedad | ndustri al
(Exp. de Origen No. MC-RPI-12-2006)

VOTO No. 089-2007

TRI BUNAL REG STRAL ADM NI STRATI VO - Coi coechea, a las trece horas
del doce de marzo de dos mil siete.

Recurso de Apelacién interpuesto por el sefior, Jorge Gonzalez

Esqui vel, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la
cédula de identidad namero seis-cero cero setenta y dos-cero
seiscientos tres, en su condicién de apoderado especial

admi ni strativo de DEPORTI VO SAPRI SSA, SOCI EDAD ANONI MA DEPORTI VA,
cédul a de persona juridica nanmero tres-ciento uno-cero cincuenta y
un ml doscientos veintisiete, contra la resolucion enmtida por la
Direccion del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce
horas, cuarenta y cinco m nutos, del treinta y uno de agosto de
dos m| seis.

RESUL TANDO

PRI MERO. Que nediante nenorial presentado ante el Registro de la
Propi edad Industrial, el cuatro de agosto de dos ml| seis, el
sefior Jorge Gonzal ez Esquivel, de calidades y condicién referidas,
solicit6o la adopcion de nedida cautelar a favor de l|la sociedad
DEPORTI VO SAPRI SSA, SOCI EDAD ANONI MA DEPORTI VA., cédula juridica
tres-ciento uno-cero cincuenta y un ml doscientos veintisiete
contra la ASOCIACION LIGA DEPORTIVA ALAJUELENSE, cédula de
persona juridica tres-cero cero dos-cero cuarenta y cinco ml
seiscientos cincuenta y tres, con domcilio social en Al ajuela,
Estadio Alejandro Mrera Soto, representada por su presidente
Rafael Otiz Fabrega, titular de la cédula de identidad nunero
uno-cero cuatrocientos cuarenta y uno-cero cero setenta y tres,
por cuanto manifiesta el solicitante de conformdad con |os
nunerales 1, 2, 3, 5, 27, y 28, siguientes y concordantes de |a
Ley de Procedi mentos de Observancia de |os Derechos de Propiedad
Intel ectual, nunero 8039, y Ley de Marcas y Oros Signos
Distintivos, nunero 7978; articulo 17 de la Ley de Pronoci 6n de
la Com petencia y la Defensa Efectiva del Consunidor, nuanero
7472; y Libro Il de la Ley General de |la Adnmnistracion Pablica,
nunero 6227, que su representada es propietaria de la nmarca de
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conerci o “SAPRI SSA DE CORAZON', en clase 35 internacional, desde
el 15 de abril de 2004, solicitud que se tramtdé segun expediente
namero 0005386, y que se encuentra inscrita bajo el registro
nunero 146572; en clase 41 internacional, desde el 27 de julio de
2004, tramtada bajo el expediente 2003-5388 e inscrita bajo el
registro 148788 y cono sefial de propaganda, sin enbargo, no hace
alusion a las citas de inscripcién de la msma. |ndica ademas, que
| a Asociacién Liga Deportiva Al ajuelense anuncié al nercado el
| anzam ento del lema “Liguista de Corazén” y actualnente esta
utilizando dicho signo en rétulos y vallas en el Estadio Al ejandro
Morera Soto; en prendas y articulos, tales conp camisas Yy
mal eti nes; y en anunci os pronoci onal es del partido contra Maraton.
Dentro de la pretensi én aduce, que |la Liga Deportiva Al ajuel ense
ha realizado <claras nmaniobras parasitarias, nocivas para su
representada cono titular de |la marca, para el publico consum dor
y para la sociedad en general. Por ello, resulta procedente vy
necesario conbatirlas, y proteger las narcas notorias de su
representada, |as cuales son conocidas por un sector mayoritario o
representativo del nmercado relevante-en virtud de su uso intenso y
constante-, y que gozan de gran difusion. Por |o que alega, que la
Liga Deportiva Al ajuelense, ha conetido una clara y flagrante
infracci6n marcaria, al nostrar el lema “Liguista de Corazén” en
cam sas, nmaletines, anuncios de prensa, y en rotulos y vallas en
su estadio, pues ha obviado |la prohibicién |egal de usar nmarcas
confundi bles con |las registradas, |o que busca la infractora es
gue el consum dor se confunda en cuanto al producto o servicio, el
cual puede ser visual, que resulta de Ila inmgen grafica u
ortogréafica que despiertan |las narcas enfrentadas; o fonética por
razon de su pronunciaci 6n; o conceptual, por razén de las ideas
afines que provocan. Por lo que el signo “Liguista de Corazon”
deviene ilicito y engafioso, pues |lesiona derechos y altera la
percepci 6n del consum dor, en cuanto a |la natural eza, procedencia
y calidad de Ilos productos o servicios, siendo, y en un
aprovecham ento injusto de la reputacio6n del signo, en forma de
vent aj a desl eal

SEGUNDO. Que en resolucién enmtida por la Direccién del Registro
de la Propiedad Intelectual, a |las doce horas, cuarenta y cinco
m nutos, del treinta y uno de agosto de dos m |l seis, resol vi 6,
declarar sin lugar la solicitud de nedida cautel ar interpuesta por
el sefior Jorge Gonzal ez Esquivel, en su condicién de Apoderado
Especi al de DEPORTI VO SAPRI SSA SOCI EDAD ANONI MA DEPORTI VA, enpresa
titular de |las marcas de servicio “SAPRI SSADECORAZON' en cl ases 35
y 41 de Ila Nomenclatura Internacional de N za, contra la
ASOCI ACI ON LI GA DEPORTI VA ALAJUELENSE, en virtud de que no existe
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riesgo de confusién por parte del puablico consum dor en cuanto a
| os distintivos utilizados por cada una de |as partes.

TERCERO. Que con fecha veintisiete de octubre de dos m | seis, e

sefior Jorge Gonzalez Esquivel, en su condicion y calidades
i ndi cadas, present6 recurso de apelacion en contra de Ila
resoluci6n emtida por la Direccion del Registro de |la Propiedad
I ndustrial, a las doce horas, cuarenta y cinco mnutos, del

treinta de agosto de dos m| seis, el cual fue admtido nediante
resol uci 6n dictada por dicha Direccion a las once horas, treinta
m nut os, del seis de novienbre del dos m| seis.

CUARTO. Que en resolucion enmtida por este Tribunal Registral
Adm nistrativo, a las diez horas, cuarenta y cinco mnutos, del
treinta de novienbre de dos ml| seis, confiridé audiencia por
quince dias a las partes e interesados para que presentaran sus
al egatos y pruebas de descargo, siendo, contestada por el sefior
Jorge Alarcén Collignon, en su condicion de gerente general vy
apoderado generalisino sin Iimte de suma del Deportivo Saprissa,
Soci edad Ano6nima Deportiva (ver folios 152 a 162) y por el sefior
Manrique Lara Bolafios, en su condicion de vicepresidente con
representaci 6n legal y facultades de apoderado general de Ila
Asoci aci 6n Liga Deportiva Al ajuel ense (ver folios 176 a 188).

QUI NTO,

Que a la sustanciaci 6n del recurso se le ha dado el tramte que le
corresponde, y no se han observado causal es, defectos u om siones
gue causen indefension a las partes e interesados, o la invalidez
de | o actuado, dictéandose esta resolucion dentro del plazo legal y
previas | as deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodriguez Ji nénez; v,

CONSI DERANDO

PRI MERO.

EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADCS. Este Tribunal tiene conb hechos
probados | os consignados en |la resoluci 6n inpugnada comb 1y 2, y
agrega conob hechos con tal caréacter el siguiente:
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1) Que el Licenciado Jorge Gonzal ez Esquivel, nayor, abogado,
veci no de San José, titular de la cédula de identidad nunmero seis-
cero cero setenta y dos-cero seiscientos tres, Jorge Al arcoén
Col l'ignon, <cédula de residencia costarricense nunero ciento
cincuenta-ciento noventa y cuatro ml setecientos sesenta Yy
cuatro-cero cero ml setecientos veintiséis, y Carlos Cortinas de
La Fuente, mayor, casado dos veces, ad mnistrador de enpresas,
vecino de Lorente de Tibas, de nacionalidad nexicana, pasaporte de
su pais nuamero cero cinco uno cuatro cero dos cero seis siete uno
cinco, son por su orden, apoderado especial (folio 32) vy
apoderados generalisinbs sin limte de suma de |la conpafiia
Deportivo Saprissa, Sociedad Anonima Deportiva, cédula de persona
juridica nunero tres-ciento wuno-cincuenta y un ml doscientos
veintisiete (folio 92 ).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADGCS. Aunque | a resol uci 6n
recurrida no contiene una relaci 6n de Hechos No Probados, en esta
instancia se agrega y se dispone: No existen hechos no probados de
rel evancia para | a resol uci 6n del presente asunto.

TERCERQG. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO PLANTEAM ENTO DEL
PROBLEMA. ElI Registro de la Propiedad Intelectual, tomando en
consi deraci 6n |las pruebas aportadas, declaré sin lugar |a nedida
cautel ar interpuesta por el sefior Jorge CGonzal ez Esquivel, en la
condicion y calidades indicadas, en virtud de que considera que
no existe riesgo de confusién por parte del publico en cuanto a
los distintivos utilizados por cada una de |las partes, pues es
sabi do que gran cantidad de productos alusivos a estos equi pos se
encuentran a di sposicion del publico consum dor desde hace muchos
afios, de ahi que es posible determ nar que dichos productos de
ni nguna nmanera representan un riesgo de confusi6n para el publico
consum dor y mucho nenos de asociaci 6n en cuanto a |a natural eza,
procedencia y calidad de los msnos, en el tanto, de que |la gran
mayoria de |los consunidores conoce las diferencias entre |as
marcas, lemas y otros signos distintivos utilizados por anbos
equi pos de futbol, principalnente en cuanto a |los colores y
di sefios utilizados.

El Registro de conformdad con el considerando cuarto de la
resol uci 6n inpugnada, afirma que en nateria de observancia de |os
derechos de propiedad intelectual |a prueba resulta fundanmental vy
determ nante para el dictado de una resoluci6n atinada vy
sust anci al nente conforne con el ordenam ento, por cuanto, en estos
casos se deben analizar, estudiar y ponderar extrenops de
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proporcionalidad. Sefiala que en el caso concreto, segun se
desprende de |a docunentaci 6n aportada por la solicitante de |as
medi das cautel ares DEPORTI VO SAPRI SSA, SOCI EDAD ANONI VA
DEPORTI VA. , es la titular de las marcas de  servicios
“ SAPRI SSADECORAZON' en clase 35 y 41, registrados por |a enpresa
i ndi cada bajo |os registros numeros 146572 y 148788 (ver folios 55
y 57), hecho con el que se acredita el derecho que se pretende
proteger en virtud de ese registro. La normativa de |la Ley de
Marcas y Oros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000,
i ndica que cuando se registra una marca de fabrica o comercio, su
titular goza del derecho exclusivo de inpedir que, sin su
consentimento, terceros conercialicen productos idénticos o
simlares con la msma marca o utilizando una marca tan simlar
gue pueda crear confusion (articulo 25 Ley de Marcas).

Por su parte, el representante de la enpresa recurrente destaco
en el recurso de apelacién y expresion de agravi os, que tres afos
después de la inscripcién de Saprissa de Corazén JVC, S.A D. en el
Regi stro Mercantil, y dos afios después del registro de Saprissa
de Corazén cono marcas, |a denunciada Asociaci6n Liga Deportiva
Al aj uel ense anunci 6 al mercado el |anzamento del |ena “Liguista
de Corazén”, por lo que actualnente esta utilizando dicho signos
en rotulos y vallas en el estadio Alejandro Mrera Soto; en
prendas y articulos, tales conb camsetas y nmletines; y en
anunci os pronocionales de los partidos de fuatbol de su equipo de
prinmera division, tal como ha quedado acreditado en autos.

Aduce, que Liga Deportiva Al ajuelense ha conetido una clara y
flagrante infraccion marcaria, al utilizar el lenma “Liguista de
Corazon” en cani setas, mal eti nes, anuncios de prensa, Yy en
rotulos y vallas en su estadio, pues ha olvidado |a prohibicion
| egal de usar marcas iguales o parecidas con |as registradas, por
lo que el signo “Liguista de Corazén” devienen en ilicito vy
engafiloso, pues |lesiona derechos y altera la percepcion del
consum dor, en cuanto a la naturaleza y calidad de | os productos o

servicios, resultando, que |a denom nacion de signo ilicito vy
engafioso, |leva a actos de conpetencia desleal, por 1o que la
adm nistracion estd obligada a actuar de manera estricta vy
absoluta, y debe tomar en cuenta aspectos tales conpb la

prioridad, el principio de especialidad y territorialidad, y el
derecho sobre signos notorianmente conoci dos.

Por otra parte, indica que el Deportivo Saprissa, Sociedad Anéni na
Deportiva es el titular, tanto del <corpus nysticum cono del
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corpus nechanicum conb se denominan en doctrina a l|la creacion
msma y al vehiculo en que se nmaterializa, indicando, que el
registro de la marca tiene, cono propoésito fundanmental, darle
publicidad al hecho de apropiacion de |la marca, que requiere ser
conoci da por |as misnmas autoridades y por | os denmas conerci antes.

Asi m sno, expresa que “Saprissa de Coraz6n” es un signo
distintivo, es decir, un nedio identificador que wutiliza su
representada para distinguirse a si msm en el conmercio, su
negocio o0 establ ecimentos, los productos que fabrica o
conercializa, o los servicios que presta. Adenmas, alega, que se
trata de una creaci6n intelectual propia, que facilitan el uso, o
hace nmas agradable |la presentaci 6n de deterni nados objetos o la
prestaci 6n de determ nados servicios, por |Io que cunple, entonces,
con una funci6n de identificacion, de indicador del origen de |as
nmercancias, y de publicidad, goza de una capacidad distintiva, que
le permte atribuir a ese producto o0 servicio un origen
enpresarial determnado, el de su representada, pues, el signo
distintivo “Saprissa de Corazon” |leva en |la nmente del consum dor
una calidad inplicita, que se le atribuye a su representada., y se
traduce en el buen nonbre y prestigio de ésta. Por consiguiente,
permtir que |la Asociacion Liga Deportiva Alajuelense utilice el
distintivo “Liguista de Coraz6on”, equivale a consentir que
enpresas utilicen injustamente seflales distintivas de sus
conpet i dor es.

Comb consecuencia de |o anterior, destaca, que l|a Ley de
Procedimentos de (bservancia de |os Derechos de Propiedad
Intel ectual, faculta al titular del derecho |esionado a solicitar
| as nedidas cautelares, tendientes a evitar un dafio grave y de
dificil reparacion, y garantizar al menos provisionalnente I|a
efectividad del acto final o de la sentencia, asimsnop, hace
alusi6n al nuneral 28 de la Ley citada, relativo a |a conpetencia
desleal, en que ha incurrido |a Asoci aci 6n nenci onada.

Arguye tanbién, que el Registro de la Propiedad Industrial,
admte, en el apartado “Sobre |o que debe ser resuelto”, que
efectivanente su representada tiene inscrito el di stintivo
Saprissa de Corazén, no obstante, fundanenta su rechazo a la
gesti 6n de su representada, en el hecho de que dicho distintivo se
regi stra cono saprissadecorazén, conb una sola palabra. En base a
di cho argunmento, tenenps, que l|la cantidad de palabras niega |a
existencia de simlitud alguna entre los distintivos saprissa de
corazén y liguista de corazon., siendo, que existe simlitud
grafica, ortografica y fonética, hay simlitud grafica, en el
sentido de que no solo hay coincidencia de letras, sino de dos
pal abras de las tres que conponen la figura: de corazdén., agrega
ademas, que tanbi én existe simlitud fonética; al pronunciar anbos
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di stintivos, pues facilnmente se aprecia el parecido sonoro, y esta
coincidencia se debe a las partuelas de corazén, existentes en
anbos signos, de ahi, que no es de recibo el argunento esbozado
por el Registro, de que la expresion de corazén es un teérmno
genéri co.

Fi nal nente, al ega, que |a resolucién inpugnada pretende desvirtuar
la notoriedad de las marcas de su representada, en el sentido de
gue el Registro indica una serie de el enentos que deben conjugarse
para que exista notoriedad, de tal forma que negar |a notoriedad
de Saprissa, considerandolo conb un todo, incluyendo sus narcas,
no es MAs que una consecuencia de |la sinpleza.

CUARTO SOBRE LA ADOPCION DE MEDI DAS CAUTELARES. Propianente vy
entrando al conocimento del proceso que nos ocupa, |la doctrina ha
definido las mnedidas cautelares conb: “actos procesales que se
pueden dictar previa solicitud de |las partes. Aparecen antes o en
el curso de | os procesos de cualquier tipoy su finalidad es |a de
asegurar | os bienes, |las personas, 0 mantener circunstancias que
podrian canbiar con el curso del tienpo o por accién humana. De
esta manera, estas nedidas buscan |a consolidacion de ciertas
situaci ones, el resguardo de |las personas y |la satisfacci6n de sus
necesi dades procesales urgentes” (WH TE WARD, Omar A., Teoria
gener al del pr oceso: temas introductorios para auxiliares
j udi ci al es, 2° edicién, Corte Suprema de Justicia, Escuela
Judicial, San José, Costa Rica, 2002, p. 210), definicidén que ha
sido recogida a través de la jurisprudencia judicial. A manera de
ejenplo, en el voto No. 916-E de las 9:20 horas del 25 de
setienbre de 1996, del Tribunal Prinmero Cvil de San José, sefial 0,
en lo que nos interesa o siguiente: “Las nedidas cautel ares, ya
sean tipicas o atipicas, son actos procesales conectados
directanmente con la ejecucion, o mas bien, con el proceso de
ej ecuci 6n. Es decir, dichas medidas sirven para garantizar que el
derecho que se invoca en la demanda, si fuera declarado en |a
sentencia, no quedara reducido a una sinple declaraci6n, sino que
se podra realizar (.)”".

En materia de propiedad intelectual, a raiz de que nuestro pais
aprobé nediante la Ley 7475 del 20 de dicienbre de 1994, el Acta
Final del Acuerdo sobre |os Aspectos de |os Derechos de Propiedad
Intel ectual relacionados con el Conmercio (ADPIC), acta que
contenpla la pot est ad de | as aut or i dades j udici al es y
adm nistrativas de ordenar nedidas preventivas, destinadas a
evitar que se produzca la infraccién de cualquier derecho de
propi edad intelectual, y en particular, a evitar que |as
nercancias ingresen en |los circuitos conmerciales de Ila
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jurisdiccion de aquellas, i ncluyendo nercancias inportadas,
i nnedi at anente después del despacho de aduana; asi conb |a
obligaci 6n de preservar |as pruebas pertinentes relacionadas con
la presunta infraccién (articulo 50 del ADPI C) , nuest r os
| egi sl adores en materia de potestad cautelar, pronulgaron |a Ley
de Procedimentos de bservancia de |os Derechos de Propiedad
Intel ectual, No. 8039 del 12 de octubre de 2000. En este cuerpo
juridico, se establecieron conop nedidas cautelares a inponer: a)
El cese innmediato de |los actos que constituyen la infraccion. b)
El enbargo de las nercancias falsificadas e ilegales. c¢) La
suspensi 6n del despacho aduanero de |las nercancias, materiales o
nedios referidos en el punto b) anterior. d) La caucién por el
presunto infractor, de una fianza u otra garantia suficiente; todo
ello con la finalidad de que se adopten nedidas de tipo
preventivo, aplicables a aquellas personas fisicas o juridicas que
| esi onen | os derechos de propiedad intelectual y, consecuentenente
engafien al publico consum dor, generando actos propios de
conpetencia desleal que, de acuerdo con |o establecido en el
articulo 17 de la Ley de Pronocion de |la Conpetencia y Defensa
Ef ectiva del Consumidor, No. 7472 de 20 de dicienbre de 1994,
di chos actos son contrarios a las normas de correcci6n y buenos
usos nmercantiles, clasificando a esos actos cono prohibidos
cuando: “a) Generen confusién, por cual quier nedio, respecto del
establ ecimento conercial, los productos o la actividad econoém ca
de uno o varios conpetidores.... D) Se acuda al uso, la imtacion,
la reproduccidén, la sustitucion o |a enajenacion indebidos de
mar cas, nonbres conercial es, denom naci ones de origen, expresiones
de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o0
cual quier otro nedio de identificaciodn, correspondiente a bienes o
servicios de propiedad de terceros. Tanmbién son prohibidos
cual esqui era otros actos o conportam entos de conpetenci a desleal,
de naturaleza andloga a |os nencionados, que distorsionen la
transparencia del mercado en perjuicio del consumdor o |os
conpetidores (..)".

A tenor de |lo expuesto, es inportante destacar que |as nedidas
cautel ares se encuentran revestidas de dos requisitos basicos que
el Juez debe de apreciar para decretar o no |la nedida solicitada.
Estos requisitos son: la verosimlitud del derecho y peligro en |la
denor a. El prinmero considerado por |a doctrina conpb: “un
presupuesto basico; no se trata de la certeza absoluta sino de |la
apariencia de ese derecho (funus bonis iuris: hunbo de buen
derecho). El peticionario tiene |la carga de acreditar, sin control
de su contraria, que existe un alto grado de probabilidad de que
la sentencia definitiva que se dicte oportunanente reconocera el
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derecho en que funda su pretensién (.)” vy, en lo atinente al

peligro en la denobra, se ha definido conp aquel que: *“Sefala el
interés juridico del peticionario; constituye la razén de ser de
estas nedidas (.)” El peligro puede resultar de la propia cosa a
cautel ar, cuya guarda o conservaci 6n se requiere para asegurar el

resultado de la sentencia definitiva, conb sucede con el secuestro
de los bienes nuebles o senovientes objeto del juicio (..
Asim sno, de la actitud de la parte contraria a la de quien
solicita la nedida (.)” (ARAZI, ROLAND y otros, Medi das
cautel ares, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, p.p. 7y 8).
Ademas, y tal conb |lo ha sefialado |la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia en el voto nunmero 7190-94 de las 15:24
horas del 6 de dicienbre de 1994, con relacion a este tipo de
medi das: “ (..) Las nedidas asegurativas o cautel ares, segun |a nas
calificada doctrina, surgen en el proceso conb una necesidad que
permta garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello
se pueden conceptuar conmb “un conjunto de potestades procesales
del juez -sea justicia jurisdiccional o admnistrativa- para
resol ver antes del fallo, con el especifico fin de conservar |as
condi ci ones real es indispensables para la emsidn y ejecuci 6n de

acto final” . La doctrina entiende que la instrunentalidad y |a
provi sionalidad son dos caracteristicas fundanentales de |as
medi das cautelares y que sus principales el enentos configurativos,
exigen que deban ser: a) licitas y juridicanente posibles; b)
provi sional es, puesto que se extinguen con el dictado del acto
final; c) fundamentadas, es decir, tener un sustento féactico rea

con relacion al caso particular; d) nodificables, en el sentido
gue son susceptibles de aunentarse o dism nuirse para adaptarlas a
nuevas necesi dades; e) accesorias, puesto que se justifican dentro
de un proceso principal; f) de naturaleza preventiva, ya que
tienen conbo objeto evitar inconvenientes a |os intereses vy
derechos representados en el proceso principal; g) de efectos
asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o de
derecho durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones
gue puedan perjudicar |la efectividad de |la sentencia o acto final;
h) ser honbgéneas y no responder a caracteristicas de identidad
respecto del derecho sustantivo tutelado, con el fin de que sean
medi das preventivas efectivas y no actos anticipados de
ej ecuci 6n”.

Bajo &esta tesitura, propi anente en mteria de Propiedad
Intel ectual, |as nedidas cautelares estan previstas y regul adas en
el Capitulo Il de la citada Ley de Procedi m entos de Observancia
de los Derechos de Propiedad Intelectual, estableciéndose en el
articulo 3°, lo siguiente: “Adopcién de nedidas cautel ares. Antes
de iniciar un proceso por infraccion de un derecho de propiedad
intelectual, durante su transcurso, o en |la fase de ejecucion, |la
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autoridad judicial conpetente, el Registro de |I|a Propiedad
I ndustrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos
Conexos, segun corresponda, adoptara |las nedidas cautelares
adecuadas y suficientes para evitarle una lesién grave y de
dificil reparaci 6n  al titular del derecho 'y garanti zar,
provi sional nente, |la efectividad del acto final o de |la sentencia.
Una nedi da cautelar solo se ordenara cuando quien |la pida acredite
ser el titular del derecho o su representante. La autoridad
judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro
Naci onal de Derechos de Autor y Derechos Conexos, requerira que
quien solicite |la nedida otorgue garantia suficiente antes de que
esta se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar
abusos”.

De o anterior se concluye que |las nedidas cautelares en nmateria
de Propiedad Intelectual, ademas de poder ser dictadas por
aut ori dades judici al es, tanbi én  pueden  ser ordenadas  por
aut ori dades adm ni strativas; que esas nedi das pueden ser dictadas
en cual quier nonmento, sea antes del inicio del proceso
jurisdiccional por la presunta infraccion de |os derechos del
afectado, durante su tréamte, o durante l|la eventual fase de
ej ecuci 6n de sentencia; que el propésito de las nedidas es
evitarle al titular de |os derechos, una |lesion grave y de difici
reparaci 6n, garantizandole, provisionalnente, |a efectividad de
una sentencia confirmatoria y que las nedidas s6lo pueden ser
procedentes si quien las pide acredita ser el titular del derecho
presuntanmente infringido y si ese titular otorga una garantia
suficiente para proteger, correlativanente, al presunto infractor
en el supuesto de que la solicitud de las nedidas resulte
abusi va.

A tal efecto, el nuneral 4° de la Ley de Procedimentos de
bservancia de |los Derechos de Propiedad Intelectual, establece
gue al resolverse |la solicitud de |as nedidas, se debe considerar
tanto los intereses de terceros, cono |la proporcionalidad entre
| os efectos de la nedida y |os dafios y perjuicios que ella pudiere
provocarle al presunto infractor. Por otra parte, el articulo 8°
estipula que si las nedidas se piden antes de presentar el proceso
correspondiente, el titular de |os derechos solicitante debe
presentar |la demanda judicial dentro del plazo de un nes, contado
a partir de la notificacién de la resoluci6on que |as acoge, pues
de no hacerlo, o hacerlo de manera extenporéanea, |as nedidas se
revocarian, y el solicitante seria responsable de pagar |os dafios
y perjuicios ocasionados al presunto infractor, que se |iquidarian
siguiendo el tramte de una ejecuci 6n de sentenci a.
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Se deriva de |lo anterior, que |las nedidas cautelares en esencia
tienen cono finalidad: 1) hacer cesar la presunta infraccion y 2)
preconstituir prueba para el proceso jurisdiccional que debe ser
presentado, y en donde por |a naturaleza de ese proceso, sera el
lugar en el que deben ser ventilados, nerced del contradictorio
gue supone, |os presupuestos de hecho, argunentos, peticiones,
defensas y nedios probatorios ofrecidos por las contrapartes, en
pos de sus respectivos intereses contrapuestos.

QUINTO. SOBRE LA | MPROCEDENCI A DE LOS AGRAVI GS PRESENTADCS POR LA
COMPANI A DEPORTI VO SAPRI SSA, SCOCI EDAD ANONI VA DEPORTI VA.

Respecto a | os aspectos rel aci onados en el considerando tercero de
la presente resolucion, este Tribunal es del criterio que 1|os
agravios fornulados por |a parte recurrente no son de recibo,
todas vez, que analizados en su conjunto, |las narcas de servicio
inscritas en clase 35 y 41 de |a Nonenclatura Internacional de
Ni za “SaprissadeCorazén” y el lema no inscrito “Liguista de
Corazon”, no se evidencia una simlitud grafica, fonética ni
i deol 6gica conob | o pretende hacer ver la enpresa recurrente, |o
gue por si es notivo para denegarle el recurso interpuesto por la
apel ante. El representante de |la enpresa apelante, en defensa de
los intereses de ésta, argunenta, que resulta evidente Ia
simlitud fonética entre las marcas inscritas “SAPRI SSA DE
CORAZON' y el lema “LIGU STA DE CORAZON', por |o que sefial a que no
es de recibo el argunento esbozado por |la Directora del Registro
de la Propiedad Industrial, cuando indica, que l|la expresion de
corazbn es un térmno genérico. Esta posiciodon, obliga a este
Tribunal a realizar el <cotejo integral, grafico, fonético e
i deol 6gico, de las nmarcas indicadas, con el propésito de
esclarecer si es cierta la existencia de alguna simlitud entre
las marcas y el lema conmparado, todo ello conforme a o prescrito
en los nunerales 14 de la Ley de Marcas, 20 y 24 del Reglanento
de esa Ley, Decreto Eecutivo N 30233-J, del 20 de febrero de
2002), en adelante el Reglanento de |a Ley de Marcas.

SEXTO. Partiendo de lo anterior, podrianps decir, que tanto entre
uno conb otro caso, debe identificarse cuadl es el factor topico de
| as marcas contrapuestas, porque la “pauta del acusado relieve del
el emento dom nante” constituye un factor a tomar en cuenta a l|a
hora de conparar dos signos distintivos para determnar asi |a
existencia o no de simlitudes o senejanzas entre uno y otro.
Sobre el particular, se dice que “Rectamente entendida, |a pauta
del acusado relieve del elenmento dom nante significa que al
confrontar una marca denominativa conpleja (y tanbién mxta diria
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este Tribunal) con otra marca denomnativa (sinple o conpleja)
hay que esforzarse por encontrar el vocablo nmas caracteristico de
| as marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza
y profundidad penetra en la nente del consumdor nedio vy
det er m na, por lo msno, la inpresidn general que la
correspondi ente marca va a suscitar en | a ment e del
publico” (Fernandez-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de
Marcas, Marcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales, S A,
Madrid, 2001, pp. 231-232). Ello significa, que el elenento
predom nante es aquel que causa nmayor inpacto en la nente del
consum dor conp consecuenci a de su fuerza distintiva.

En las marcas inscritas “SAPRI SSADECORAZON' el vocablo donde se
centra la fuerza distintiva, y por el cual se descarta, que dicho
signo pueda generar confusién, es la palabra “saprissa”, en su
condicibn de sustantivo, la cual constituye, el el enento
preponderante dentro del conjunto de palabras que conforman | as
mar cas correspondi entes, que en el caso bajo estudio no concuerda
con la primera palabra del distintivo no inscrito, “LIGJ STA DE
CORAZON', donde el factor topico del signo distintivo, 1o
constituye el vocablo “liguista”, entendi éndose de tal situaciodn

lo siguiente “.que cuando el vocablo que por una u otra causa
posea fortaleza distintiva figura en la narca posterior, debera
concluirse que esta marca es senejante a la marca prioritaria que
contiene el vocablo dotado de una intensa fuerza distintiva. *
i bidem p. 233); siendo, que sobre esta base es que debe |l evarse
a cabo el cotejo marcario.

Asi, las cosas, desde un punto de vista grafico, las marcas
inscritas “SAPRlI SSADECORAZON' y el lema no inscrito “LIGU STA DE
CORAZON' no son simlares, ya que |os vocablos “saprissa” vy
“liguista” son di f erent es, | os cual es cono se i ndi co
anteriornente, constituyen el factor topico, siendo, sobre |a base
de esas dos prinmeras expresiones donde se concentra |a fuerza
distintiva de los signos nencionados, y no en |as palabras
subsi guientes. Este elenento preponderante, es el que va a causar
i ndi scutiblenente sensacién en la nente del consumidor, en ese
sentido, resulta casi inposible, que |os aficionados del Deportivo
Saprissa se puedan confundir con |os productos que |leven el |ena
“liguista de corazéon”, ya que éstas, sin necesidad de |os vocabl os
“decorazén” y “de corazén” producen un inpacto visual en el
consumi dor, incluyendo |os nifios y hasta | os anal fabetos, pues |os
di stintivos citados son reconocidos. Desde un punto fonético, |as
marcas inscritas y el lema bajo estudio no se pronuncian igual, y
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desde un punto de vista ideol 6gico o conceptual, tanto |las marcas
cono el lema citado, aluden a productos relacionados con el
deportivo saprissa y la liga deportiva al aj uel ense, siendo, que en
su vocal i zaci 6n son di stintos.

Por |o expuesto anteriornente, no pueden ser de recibo |os
agravi os fornulados por |a enpresa apelante, en el sentido de que
las marcas y el lema confrontados no son idénticos o simlares,

porque las marcas inscritas al igual que el Ilema deben ser
anal i zados tomando en consideracién |os vocablos “saprissa” vy
“liguista”, lo cual hace posible que anbos coexistan; siendo que

el lema utilizado por |a Asociacion Liga Deportiva Al ajuel ense no
afecta en nada el derecho de terceros, ni induce a confusion o
error al consumdor, pues el factor toépico nencionado, |as
identifican y las individualizan, no asi, |a palabras “decorazon”
y “de corazén” las cuales carecen de fuerza expresiva Yy
di stintiva, caracteristica que si poseen |os vocablos “saprissa”
y “liguista”. Pues, las palabras “decorazén” y “de corazon”
constituyen térm nos genéricos, de ahi, que este Tribunal conparte
| os argunentos de |la enpresa recurrida cuando manifiesta a folio
ciento ochenta y uno del expediente que “El térmno “DE CORAZON’
es un térmno, no solo en el &nbito nacional, sino en nmuchos
otros paises de habla hispana alrededor del mundo, para designar
en forma comin un sentimento hacia una cosa o actividad. Por |o
tanto es de uso genérico y no susceptible de apropiacion
particular.”, por lo que confornme a |o analizado, este Tribunal no
puede conpartir |lo dicho por l|la enpresa apelante cuando sefal a
gque: “En el asunto de marras, es evidente |la concurrencia de |as
dos prineras: grafica u ortograficas, y fonéticas. Por un lado, la
simlitud grafica se refiere a coincidencia de letras y raices; en
los distintivos que nos ocupan, no s6lo hay coincidencia de
letras, sino de dos palabras de las tres que conponen l|la figura:
de corazén. Pero mAs asonbrosa y determinante, resulta Ila
simlitud fonética: al pronunciar anmbos distintivos, facilnmente se
aprecia el perecido sonoro; y esta coincidencia de sonido se debe
sinir mas lejos, a las particulas de corazédn, existentes en anbos
signos, por | o que tanpoco es de recibo el argunento esbozado por
la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual, de que |a
expresi 6n de corazén es un térnm no genérico”.

Por eso aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo
conforme a |lo establecido en el ordinal 24 del Reglanento de la
Ley de Marcas, que a la letra dice asi:

Articulo 24.- Reglas para calificar senejanza. Tanto para la
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realizaci6n del exanen de fondo conb para la resolucio6n de
oposi ciones, se tomara en cuenta, entre otras, las siguientes
regl as:

a) Los signos en conflicto deben examnarse en base de la
i mpresion gréafica, fonética y/o ideol égica que producen en su
conjunto, conmp si el examnador o el juzgador estuviese en |a
situaci 6n del consum dor nornmal del producto o servicio de que se
trate.

b) En caso de nmarcas que tienen radicales genéricos o de uso
conmiun, el exanmen conparativo debe hacerse con énfasis en |os
el ement os no genéricos o distintivos;

c) Debe darse mAs inportancia a las senejanzas que a |las
di ferencias entre | os signos;

d) Los signos deben examnarse en el npdo y la forma en que
nor mal mrente se venden | os productos, se prestan |os servicios o0 se
presentan  al consum dor, tomando en cuenta canal es de
di stribuci 6n, puestos de venta y tipo de consumdor a que van
desti nados;

e) Para que exista posibilidad de confusiodn, no es suficiente que
| os signos sean senejantes, sino ademas que |os productos o
servicios que identifican sean de la m sma natural eza o que pueda
existir la posibilidad de asociacién o relacion entre ell os;

f) No es necesario que haya ocurrido confusi6on o error en el
consum dor, sino es suficiente |a posibilidad de que dicha
confusion o error se produzca, teniendo en cuenta |as
caracteristicas, cultura e idiosincrasia del consum dor nornal de
| os productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, |la otra debe ser
clara y facilmente diferenciable de aquella, para evitar toda
posi bi |l i dad de aprovecham ento indebido del prestigio o fama de |la
m sma.

este Tribunal arriba a l|a <conclusion de que, no resulta
i nprocedente la coexistencia del lema “LIGUSTA DE CORAZOV
enpleado por |a Asociacién Liga Deportiva Al ajuel ense, de
conform dad con | as consi deraci ones expresadas, tanbi én porque |os
product os que estarian distinguiendo y protegi endo son diferentes,
por o que no podria darse ningun tipo de conexion conpetitiva
entre las marcas y el |lema nencionado, ademds porque no existe
posibilidad de confusion del consum dor sobre el origen
enpresarial de |os productos o servicios distinguidos por |os
signos cotejados, de tal fornma que no se violenta el articulo 24
del Reglamento a |la Ley de Marcas.
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SETIMO. Respecto a la notoriedad de las marcas inscritas
“ SAPRI SSADECORAZON', aducida por el representante de |la enpresa
apel ante, aspecto que fundanenta en el hecho de que tales narcas
son notorianmente conocidas entre el publico consum dor, por |o que
considera que la Asociacion Liga Deportiva Alajuelense, al
utilizar el lema “LIGU STA DE CORAZON' en camisas, naletines,
anunci os de prensa, y en ré6tulos y vallas en su estadio, deviene
en ilicito y engafioso, ocasionando con dicho wuso, wun dafio
econémco o conercial injusto por razon de la dilucién de Ila
fuerza distintiva del signo; y el aprovechamento injusto de |a
reputaci 6n del signo, en forma de ventaja desleal; siendo, que su
representada ha registrado todas sus marcas, y el registro de |a
marca tiene, cono propésito fundanental, darle publicidad al hecho
de apropiacion de la marca, que requiere ser conocida por |as
m smas autori dades y por |os demds conerciantes. Al respecto, ha
de indicarse, que no puede ser de recibo tal al egacio6n.

Conforme el articulo 2° de la Ley de Marcas y QOros Signos
Distintivos, Ley numero 7978 del 6 de enero del 2000, narca
notori anente conocida es el: “.Signo o conbinaci én de signos que
se conoce en el conercio internacional, el sector pertinente del
publico, a los circulos enpresariales”, circunstancia que no fue
debi danente acreditada por la enpresa apelante quien debid
denpstrar la incorporacion de las marcas en el anbito o nercado
naci onal, por |o que no se puede considerar que haya obtenido un
reconoci mi ento consolidado por el sector pertinente del publico,
tal y comb lo prevén los articulos 45 de la citada Ley y 31 del
Regl anento de |la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo nunmero 30233-J
del 20 de febrero del 2002, y 16, 2 del Acuerdo sobre |os
aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), que por su orden di sponen:

“Articulo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para
determinar si una marca es notorianente conocida se tendran en
cuenta, entre otros | os siguientes criterios:

a)La extensién de su conocimento por el sector pertinente del
publico, conpb signo distintivo de |os productos o servicios para
| os que fue acordada.

b)La intensidad y el anbito de difusién y publicidad o pronoci6n
de | a marca.

c)La antigiedad de la marca y su uso constante.
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d)El analisis de produccion y nercadeo de |os productos que la
mar ca di stingue.”

“Articulo 31.- Sector Pertinente. De conformdad con |l o previsto
en el literal a) del articulo 45 de la Ley, se consideraran cono
sectores pertinentes para determnar |a notoriedad de una nmarca
entre otros, cual quiera de | os siguientes:

a)Los consum dores reales y / o potenciales del tipo de productos
o servcios, a los que se aplica |a narca.

b) Las personas que participan en los canales de distribucidén o
conercializacion del tipo de productos o servicios a |os que se
aplica la marca; o

c)Los circulos enpresariales o conerciales que actluan en giros
relativos al tipo de establecimento, actividad, productos o
servicios a los que se aplica la marca.”

“Articul o 16.- Derechos Conferidos

2. El articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara
mutatis nutandis a los servicios. A determnar si una nmarca de
fadbrica o de conercio notorianente conocida, |os Menbros tomaran
en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del
publico incluso la notoriedad inclusive |la notoriedad obtenida en
el Menbro de que se trate conpb consecuencia de |la pronocién de
di cha marca

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripcién de un
pronunciam ento del “Centro de Mediacion y Arbitraje de la Ompi
(Organi zaci 6n Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual
Costa Rica forma parte, que dice “.la notoriedad de una narca debe
ser denostrada a través de nedios de prueba que evidencien su
difusién y conocimento de nercado, sea por |os conpradores
potenciales, cuando |la marca se dirige solo a ellos, o por el
publico en general, cuando el conocimento de la nmarca entre el
publico consum dor conmp signo distintivo de los productos o
servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el anbito
de difusion y de la publicidad o pronocién de la nmarca;, |la
antiguedad de la marca y su uso constante; el analisis de
producci6n y publicidad o pronocién de la narca, entre otras
evi denci as que sean pertinentes a cada caso..” (Decisién del Panel
Adm ni strativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre de

2000) .
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Baj o esa concepci 6n, estinma este Tribunal que deben rechazarse |os
agravi os supra indicados, toda vez que no se podria afirmar que
las marcas inscritas en clase 35 y 41 de la dasificacion
| nternacional de N za, son notorias o, bien que ha habido
dilucion de la fuerza distintiva de tales nmarcas, conp |o
mani fiesta la enpresa apelante, pues no se aportdé al expediente
prueba idénea acerca de l|la extensién del conocimento de |as
marcas, prueba que de conformidad con el parrafo in fine de
articulo 44 de |la Ley de Marcas, debe ser aportaba, a efecto de
denostrar l|la notoriedad de l|a nmarca, por consiguiente, no es
suficiente que la propietaria de |as nmarcas asegure que éstas son
notarias, Si no que se requiere conb requisito sine qua non, que
ésta presente pruebas suficientes, que vengan a denostrar |a
notoriedad que alega, por |0 que este Tribunal conparte |o
resuelto por el Registro, cuando citando el Voto N 254-2003 de
las 10 horas del 31 de julio de 2003, dictado por I|a Secciodn
Tercera del Tribunal Contencioso Admnistrativo, dispuso: *“..no
basta con afirmar |a supuesta “notoriedad” de un signo nmarcario

sino que se debe probar, |os elenentos que deben confugarse para
gue exista la notoriedad son: (a) Antiguedad de la marca; (b)
enpleo extendido de la marca; y c¢) esfuerzo publicitario
i nportante.”

OCTAVO. Por otra parte, cabe destacar, que |a enpresa apelante
en el recurso de apelaci6n conb en el de apersonamento ante el
Tri bunal Registral Admnistrativo (ver folios 113 a 124 y 134 a
162), seflala que la Asociacion Liga Deportiva Al ajuelense ha
incurrido en actos de conpetencia desleal, y conb consecuencia de
el l o, debe ser sancionada, para |o cual hace alusién al nunera
28 de la Ley de Procedimentos de Cbservancia de |os Derechos de
Propi edad Intelectual, Ley numero 8039 del 12 de octubre del 2000,
el cual establece los actos que constituyen conpetencia desl eal
en concordancia con el nuneral 17, de la Ley de Pronocién de la
Conmpetencia y Defensa Efectiva del Consum dor, Ley N 7472, del 20
de dicienbre de 1994 y sus refornas.

Al respecto, este Tribunal considera que |os argunmentos expuestos
por la enpresa apelante a los folios anteriornmente indicados, en
cuanto a |l a existencia de actos de conpetencia desleal no proceden
en esta fase o etapa del proceso, por cuanto |a discusién sobre
cual parte posee nejor derecho, no corresponde dilucidarlo al
Regi stro, ni tanmpoco a este Tribunal, sino a la via jurisdiccional
por nedio del procedimento sumario establecido en los articulos
432 y siguientes del Coédigo Procesal Cvil, tal y com lo
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est abl ece el nuneral 17 citado, pues |lo que |le conpete prima facie
a anbas instancias, es determnar si |a sociedad pronovente de |as
nmedi das cautel ares conocidas, cunplid con los requisitos |egales
necesarios para su viabilidad formal, no quedando patente I|a
concurrencia de | os presupuestos nateriales de urgencia o peligro
de perjuicio (periculun in nora) para el titular del derecho y la
apariencia del buen derecho (funus boni iuris), en virtud de que
no se entrevé |la existencia de riesgo de confusidon a |la que hace
referencia en el recurso de apelacién y escrito de agravios la
enpresa apel ante, pues, en |os considerandos quinto y sexto de |a
presente resoluci 6n quedé establ ecido, que no existe posibilidad
de crear confusid6n entre el publico consum dor de un producto
proveni ente del Deportivo Saprissa Sociedad An6ninma Deportiva con
un producto derivado de |la Asociacion Liga Deportiva Al ajuel ense,
por lo que resulta inverosim| sefial ar, que un consuni dor seguidor
del Deportivo Saprissa, se confunda con un producto de color rojo
y negro, el cual conprenda el lema “liguista de corazén”

NOVENQ.

SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conmpb corolario de 10 expuesto,
habi éndose constatado por parte de este 6rgano ad quem que en
este asunto no se dan | os requisitos esencial es exigibles para que
se decrete la nedida cautelar, sea, el “funmus boni iuris” o el
“periculum in nora”, en raz6n de que no se logra determnar a
través del estudio de la docunentaci6n que consta en el
expedi ente, asi conmp del cotejo efectuado por el Registro y este
Tribunal, de las marcas de servicio inscritas, en clase 35 y 41 de
I a Nonmenclatura Internacional de N za, “ SAPRI SSADECORAZON' vy de

| ema “LI GUI STA DE CORAZON', el riesgo de confusion al egado por |a
enpresa apelante, por |l o que este Tribunal procede a declarar sin
lugar el recurso de apelaciodn presentado por el sefior Jorge
Gonzéal ez Esquivel, en su condicién de apoderado especial del
Deportivo Saprissa, Soci edad An6ninma  Deportiva, contra la
resol uci 6n dictada por la Direccion del Registro de |la Propiedad
I ndustrial, a las doce horas, cuarenta y cinco mnutos, del
treinta y uno de agosto de dos ml| seis, la que en este acto se
con firma

DECI MO. EN CUANTO AL AGOTAM ENTO DE LA Vi A ADM NI STRATI VA. Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucio6n, de conform dad
con el articulo 25 de la Ley de Procedimentos de Cbservancia de
| os Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por
agotada la via adm nistrativa.
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PCR TANTO

Con fundanento en | as consi deraci ones que anteceden, citas de |ey,
de doctrina y de jurisprudencia invocadas, se declara sin |ugar
el recurso de apelacion interpuesto por el sefior Jorge Gonzal ez
Esquivel, en su condicién de apoderado especial del Deportivo
Saprissa, Sociedad Anénima Deportiva, contra la resoluci 6n dictada
por el Registro de la Propiedad Industrial, a |as doce horas,
cuarenta y cinco mnutos, del treinta y uno de agosto de dos ml
seis, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la via
adm ni strativa. Previa constancia y copia de esta resoluci 6n que
se dejaran en |l os registros que al efecto

Ileva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de
origen. - NOTI FI QUESE.

[ TRIBUNAL REG STRAL ADM NI STRATI VQ &

Expedi ente N° 2007-0165- TRA- PI
Solicitud de Medida Cautel ar
Habas S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Oigen N M
RPI - 03- 2007)

Marcas y Oros Signos.

VOTO No. 373 -2007

TRI BUNAL REQ STRAL ADM NI STRATI VO. Goi coechea, al ser las trece
horas treinta mnutos del veinte de dicienbre de dos nml siete.

Recurso de apelacion presentado por el sefior Eduardo GQuardia
Roui I | on, mayor, soltero, abogado, titular de cédula de identidad
nuanero 1-912-424, en su condicion de apoderado especial de Ila
soci edad Havas, en contra de la resolucion dictada por la
Direccion del Registro de la Propiedad Industrial a las trece
horas veinte mnutos del primero de junio de dos m| siete.
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RESUL TANDO

PRI MERO Que por nedio de escrito presentado en el Registro de la
Propi edad Industrial el dia 20 de marzo de 2007, el sefior Eduardo
Guardia Rouillon, en su condicion de apoderado especial de Ila
soci edad Havas, solicita se inmpongan nedi das cautelares en contra
| a soci edad Conuni caci 6n I nternaci onal Soci edad Anéni na

SEGUNDC: Que por resolucién enmtida por la Direccién del Registro
de la Propiedad Industrial, de las trece horas veinte mnutos de

prinero de junio de 2007, se resolvid, en lo que interesa, lo
siguiente: “.Por Tanto: Con ocasion de |o expuesto, normativa
legal citada, y en razén de la inposibilidad del Registro de la
Propi edad Industrial de aplicar nedidas cautelares, Se resuelve

|) Rechazar la solicitud de nedida cautelar interpuesta por el
sefior Eduardo Guardia Rouillon, en representaci 6n de Havas, contra
Comuni caci 6n Internacional S. A Il- Odenar el archivo del

expedi ente respectivo ..m.

TERCEROC. Que con fecha ocho de junio de dos m| siete, el sefor
Eduardo CGuardia Rouillon, presenté6 recurso de revocatoria con
apel aci 6n en subsidio contra |la resol uci 6n indicada anteriornente.

CUARTO Que el Registro de la Propiedad Industrial, por resolucion
de las catorce horas del cinco de julio de dos ml| siete, en el
punto 1) del Por Tanto declaré sin lugar el recurso de
revocatoria presentado por el seflor Eduardo Guardia Rouillon, en
contra de la resolucion enmtida por el Registro a quo a las trece
horas veinte mnutos del primero de junio de 2007, siendo que en
el punto Il1) admtidé el recurso de apelaciodn presentado contra
di cha resol uci 6n

QU NTO Qe en resolucion emtida por este Tribunal Registral
Adm nistrativo, a las once horas, cuarenta y cinco mnutos, del
di eci nueve de octubre de dos m| siete, se confiri6 audiencia por
quince dias a las partes e interesados para que presentaran sus
al egatos y pruebas de descargo; audiencia que no fue contestada
por ninguno de | os interesados.

SEXTO Que a la sustanciaci 6n del recurso se le ha dado el tramte
gqgue le corresponde, Yy no se observan causales, defectos u
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om siones que pudieran haber provocado la indefension de |as
partes e interesados, o l|a invalidez y/o ineficacia de |Ias
diligencias, por |lo que se dicta esta resolucio6n dentro del plazo
| egal, previas |las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Val verde, v;

CONSI DERANDO

PRI MERO HECHOS PROBADOCS: Que el sefior Eduardo Guardia Rouillon
es apoderado especial de |la sociedad francesa Havas. (Ver folio 54
en relacion con los folios 49 a 53).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: No se advierten hechos con ta
natural eza de inportancia para |la resoluci 6n del presente asunto.

TERCERG Pl anteam ento del problema. El Registro de |a Propiedad
| ndustrial por nmedio de la resolucidén de las trece horas veinte
m nutos del prinmero de junio de dos ml| siete, rechaza |a nedida
cautelar solicitada por el apelante; |lo anterior con fundanento en
el dictamen de la Procuraduria General de |la Republica C 34-2007
del 9 de febrero de 2007, que elimna |la potestad de conocer
nedi das cautel ares en sede adm nistrativa del articulo 3 de la Ley
8039, Ley de Procedimentos de Cbservancia de |os derechos de
Propi edad Intelectual. La resolucion venida en alzada en
conducent e establ ece | os siguiente:

“..En virtud de que no es posible identificar la totalidad de |os
el ementos indispensables de |a potestad sancionatoria de Ia
adm nistracion, y siendo que el nunmeral 3 de Ila Ley de
procedimentos de observancia de |os derechos de propiedad
intelectual, de conform dad con el dictanen analizado, carece de
eficacia normativa, pese a tratarse de una norma de rango |egal
se observa que este Registro no tiene potestad para aplicar
medi das cautelares; por tanto, |o procedente es rechazar la
solicitud de nedida cautelar interpuesta y ordenar el archivo de
expedi ente respectivo..!

El apelante inconforne con tal resoluciodn, solicita que la msnma
sea revocada basado en que |a nedidas cautelares no son un proceso

Direcci6n Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Tel éfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@bogados. or.cr
46



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

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

sanci onatorio, haciendo énfasis en los siguientes puntos en |lo
conducent e:

“.Hay una evidente confusion sobre la naturaleza de |as nedidas
cautelares y | os procesos sancionatori os.

Las nedi das cautelares tienen caracter instrunental, es decir, no
es un proceso autononp, es accesorio a un proceso principal al que
esta vinculado, la finalidad de |as nedidas cautel ares consiste en
asegurar el resultado del proceso al cual son accesorias, evitar
que el resultado se frustre y contribuir al nmejor éxito de la
sentencia para garantizar su eficaci a.

(.)

Al no tener |la nedida cautelar pretensién de fondo, no puede
i mponerse con ellas una condena o sanci 6n, pues cono se indicé

son instrunmento de un proceso y por ello no es exigible, para el
otorgam ento de nedi das cautelares el requisito de la tipicidad de
la sancién, conbp erradanmente |o sostiene la Procuraduria de |a
Republica vy el Registro..

Este tribunal en su Voto No. 361 -2006 de las once hor as
cuarenta y cinco mnutos del nueve de novienbre de dos ml seis,
emtido con anterioridad al dictanen de |la Procuraduria Ceneral de
la Republica C-34-2007 del 9 de febrero de 2007; ya se habia
pronunci ado de forma extensa respecto de las caracteristicas de
| as nedidas cautelares en sede admnistrativa, y los fines de
tales nedidas en nmateria de proteccion de l|os derechos de
propi edad intelectual -criterio que desde el punto de vista
técnico juridico mantenenos-; siendo de inportancia resaltar de
tal voto 361-2006 | o siguiente:

“.El procedimento cautelar regulado en |a seccio6n prinera del
capitulo segundo de la Ley de Procedinentos de GObservancia,
operativanente tiene varias caracteristicas |las cual es —por ser de
rel evancia para conprender |a solucion al presente asunto- seréa
oportuno su delimtacion. Tales precisiones conceptuales son
necesarias para ubicar de nejor nmanera l|la finalidad que se

persigue con el conocimento de estas nedidas en sede
adm ni strativa, y paral el anmente para di mensionar con mayor certeza
los |imtes con que l|la sede admnistrativa actla otorgando,

denegando o revocando mnedi das cautelares, en materia de proteccion
a | os derechos derivados de | a propiedad intel ectual.
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Lo prinmero que se debe decir, es que |la nedida cautelar es
accesoria a un proceso principal; no es un proceso autoénono.
Sobre este aspecto el autor costarricense Picado Vargas arguye |lo
si gui ent e:

“.La nmedida cautelar no puede, ni debe constituir un fin en si
m sma. Es accesoria precisanente por que (sic) sienpre se debe
encontrar en funci6n de una petititum que es su razon de ser. De
lo contrario, perfectamente estarianos en presencia de un
ejercicio abusivo del instituto, en el cual, por ejenplo, el actor
i nterpone una dermanda, solicita una nedida cautelar, y pierde
interés en inpulsar el proceso, pues su objetivo se centraba nas
en producirle un dafio al demandado con |l a aplicaci 6n de un nedi da
cautelar que en obtener wuna sentencia a su favor y que el
conflicto se solucionara.” (Lo subrayado es nuestro) PlICADO VARGAS
(Carlos Adolfo) “Medidas Cautelares en Procesos Conerciales”,
Editorial Investigaciones Juridicas S. A, San José, 2005, pag. 72.

Esta condici 6n accesoria a un proceso principal, estéa intimnente
| igada a dos presupuestos funcionales (Picado Vargas, op cit, pag
66): La correlatividad, en cuanto a |a necesaria conexidad que
debe existir entre la pretensién cautelar y la pretension
principal; ademas de la Instrunmentalidad, respecto de |a idoneidad
funcional de |la nedida cautelar solicitada, en cuanto su capaci dad
de proteger el derecho de propiedad intelectual de que se trate,
asi cono de su aptitud para evitar dafios irreparables o de
dificil reparacion..

Continua sefal ando el voto citado, al gunas consi der aci ones
respecto del conocimento de tales nedidas en sede adm ni strati va:

“.Tal valoracién prelimnar en sede administrativa Registra
(conpetencia que le otorga el articulo primero de la Ley de
Procedi m entos de (bservancia), al igual que la sede judicial; no
tiene conop finalidad el determinar y sancionar de nmanera
definitiva la violacién de un derecho sobre I|a propiedad
intelectual, limtandose a brindar una proteccio6n prelimnar del
derecho, ante la apariencia de afectacion del msnp, acudiendo a
reglas de interpretacién de las circunstancias de nodo, tienpo y
lugar de las acciones |esivas alegadas; sienpre guardando una
proporcionalidad entre la conducta ilicita y el dafo causado al
bien juridico tutelado, conforme al articulo 2 de la Ley de
Procedi m entos de Observancia, y ademas, tonmando en cuenta que |a
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val oraci 6n definitiva del dafio causado por la infraccion al
derecho de propiedad intelectual (y por supuesto su existencia) y
la definitiva sanci én -cono protecci é6n del derecho que se viol 6-,

se conocerd unicanente en el proceso principal; es decir,
exclusivamente en sede judicial.” (lo resaltado no es de
original)

Conforne | o expuesto, este Tribunal considera que |leva razon el
apel ante cuando considera que |a aplicaci 6n de nedidas cautel ares
en sede adnmnistrativa son de indole instrunental, por tanto,
accesorias a un proceso principal que -de nmanera obligatoria-
deben plantearse en sede judicial en el plazo de un nes, contado a
partir de la notificacion de |la resolucion que |a acoge; siendo
dentro de tal proceso judicial (principal) donde se procede con |a
sanci 6n propianmente dicha al infractor del derecho de propiedad
i ntel ectual que sea del caso proteger

No obstante, este Tribunal ante todo debe -conb superior
jerarquico en materia sustantiva de | os Registros que conforman el
Registro Nacional- verificar que la resoluci6n que conoce en
apel aci 6n esté o no dictada conforne el principio de |egalidad, es
decir con apego a las normas que integran el proceso de
calificacio6n al cual se avoca el Registrador cuando conoce de una
determ nada solicitud de inscripcidén, o conb en este caso, conoce
de un procedimento instaurado por |a Ley de Procedinmentos de
bservanci a de | os Der echos de Pr opi edad | nt el ect ual
procedimento que, por nedio del dictamen C 34-2007 de 9 de
febrero de 2007, la Procuraduria posteriornmente ordena desaplicar;
criterio que en este caso, es vinculante para el Registro de l|a
Propi edad Industrial, independientenente del paranetro del juicio
de constitucionalidad al que puede ser sonetido dicho criterio, en
cuanto ordena desaplicar la legislacion vigente que tutela la
propi edad intelectual, <conforme |los principios de suprenacia
constitucional y seguridad juridica.

Confornme |lo anterior, a |o que debe avocarse este tribunal en el
presente asunto, es a verificar 1los alcances del caréacter
vincul ante del criterio de la Procuraduria CGeneral de |la Republica
tantas veces citado, respecto de la materia registral; y luego de
ello, cotejar |la validez de | a resoluci 6n venida en al zada.

CUARTO Sobre la calificaciéon registral y la conpetencia de |a
Procuraduria General de la Republica para pronunciarse en materia
regi stral

El Registrador del Registro de |la Propiedad Industrial, conforne
fue establecido en nuestro voto 36-2006 de las diez horas
dieciséis de febrero de dos ml seis, es el encargado de realizar
un control de legalidad de |os docunentos que ingresan para ser
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tram tados en tal Registro, procedimento al que genéricanente se
le Ilama: calificacion

La finalidad de la funcidén calificadora en el Registro de la
Propiedad Industrial fue abordada en e voto citado de Ila
si gui ent e maner a:

“.El Registro de la Propiedad Industrial, westa adscrito al
Regi stro Nacional segun el articulo 2 de la Ley de Creaci6n del
Regi stro Nacional No. 5695 de 28 de mayo de 1975 y sus refornas;
por lo cual participa de la finalidad establecida para todos |os

registros que conforman el Registro Nacional, entre ellas,
facilitar los tramites a los usuarios y agilizar las |abores vy
nejorar las técnicas de inscripcién. Es por ello que este
Tribunal considera oportuno y de previo a entrar a la concreta
soluci 6n del presente asunto, realizar wun analisis de la
princi pal funcion que tiene en sus manos |a figura del Registrador
dentro del Registro de la Propiedad Industrial: la calificacion e

i nscripci 6n de docunent os.

La calificacién es el control de legalidad de | os actos contenidos
en |los docunmentos que ingresan al Registro de La Propiedad
| ndustrial para ser inscritos. De estos actos o contratos derivan
derechos de propiedad intelectual, derechos que son |os
propi amente protegidos por la publicidad de los asientos
regi strales, confornme lo establece el articulo prinero de la Ley
Sobre Inscripci6on de Docunentos en el Registro Publico No. 3883 de
30 de mayo de 1967 y sus reformas, que en |o conducente determ na
| 0o siguiente:

“El propésito del Registro Nacional es garantizar |a seguridad de
los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo
anterior se lograra nediante la publicidad de estos bienes o
derechos. En lo referente al tramte de docunentos, su objetivo es
inscribirlos.” (lo resaltado no es del original)..

Debe tenerse claro que esta funcién calificadora es obligatoria e
i ndel egable, de forma tal que, recibido un docunento por parte de
cual quier registro de |os que conforman el Registro Nacional; debe
el Registrador asignado -por nedio de la funcidén calificadora-
rendir conforne su especialidad un criterio técnico juridico
respecto de |a rogaci 6n hecha por parte del adm nistrado, donde se
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determinara tres situaciones basicas: a) Si el docunent o
calificado es apto para generar un asiento en el registro de que
se trate; b) si adolece de algun defecto que inpide |levar a cabo
lo rogado; y c) si procede el denegar la rogatoria por est ar
viciada de un defecto insubsanable, dentro de los cuales se
incluye la falta de conpetencia del Registro para conocer de la
rogaci 6n planteada por el adm nistrado. Tal criterio teécnico
regi stral debe apegarse al principio de |legalidad, valga es decir,
al bloque de legalidad confornmado por todas las fuentes de
derecho, donde tiene un lugar dentro de tal jerarquia de normas |a
jurisprudencia admnistrativa, sobre todo si esta particul arnente
ti ene caracter vinculante, conop |uego se vera.

Por otra parte, la calificacion registral es indelegable, y es una
funci 6n que conforme a la Ley Sobre Inscripcion del docunmentos en
el Registro Publico corresponde a |os Registros que de acuerdo a
su especi alidad, conforman el Registro Nacional, y desde el punto
de vista subjetivo, tal actividad corresponde al Registrador que
concretanente sea asignado de la calificacion de un docunentos
concreto; no pudiendo otra institucion o funcionario arrogarse tal
funci on.

En este contexto de procedimentos registrales, se ennarca
conforne al articulo 3 y siguientes de la Ley de Procedi m entos de
Qbservancia citada, la actividad calificadora del Registrador
respecto de las solicitudes de nedidas cautelares en sede
adm nistrativa. Es decir, debe el Registrador valorar todos |os
aspectos que -confornme a |egalidad- proceda calificar para otorgar
o no una nedida cautelar. Dentro de tales aspectos -y de
rel evancia para el caso concreto- estd |la conpetencia para conocer
de tal es nedi das en sede adm nistrativa.

En principio, la conpetencia para conocer en sede admnistrativa
de una nedida cautelar, tal y conp fue antes relacionado; estéa
regul ado en el capitulo Il Seccion | de la Ley de procedimn entos
de (Qbservanci a No. 8039.

No obstante, el dictanen C 034-2007 del 9 de febrero de 2007 de la
Procuraduria General de la Republica haciendo un analisis de |os
el ementos que deben existir para que la admnistracién en
ejercicio del principio del lus puniendi, esté legitinada para |la
ej ecuci 6n de nedidas cautelares; delimta cuatro elenmentos a
saber: a.- Organo conpetente; b.- Descripcién de la Infraccién;
C.- Procedimento; vy d.- Sancion respectiva; de |os cual es segln
tal criterio el Unico de ellos que esta contenido en |la nornmativa
vigente en materia de nedidas cautelares en sede admnistrativa

es la delimtaci 6n del 6rgano conpetente; y considera que:
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“.existe una omision por parte del legislador en punto a la
descripci 6n adecuada de las infracciones y de las sanciones
correspondi entes que pueden ser inpuestas en sede admnistrativa
por ese Registro....

Conp consecuencia de | o anterior dispone finalnente | o siguiente:

“.Asi las cosas, en atencidén al principio de legalidad y sus
derivados, reserva legal, regulacion ninima en nmateria procesal vy
tipicidad —-adecuados a la materia sancionatoria admnistrativa-
es criterio de este Organo Asesor que, ni el Registro Nacional de
Derechos de Autor y derechos conexos, ni el Registro de Propiedad
I ndustrial tienen potestad par aplicar nedidas cautel ares, sea el
enbargo o cualesquiera de las otras nedidas previstas en el
articulo 5 de al ley No. 8039, toda vez que no es posible
desprender de |os textos legales analizados -Ley No. 8039, Ley
6683 y Ley 7978- los elenentos que deben estar presentes, por
di sposicion legal, a efecto de que se entienda atribuida una
pot estad sancionatoria con |las caracteristicas destacadas en este
est udi o. En consecuencia, |la disposicién resefiada carece de
eficacia normativa, no obstante ser de rango legal.” (lo subrayado
no es del original)

Ahora bien, conforne los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de |la
Procuraduria General de |la Republica No. 6815 y sus refornmms; este
dictanen tiene caracter vinculante para el Registro de la
Propi edad I ndustrial.

En la opinién juridica QJ-120-2005 de 09 de agosto del 2005,
respecto del caracter vinculante de los dictanenes sobre Ila
calificacion registral; la Procuraduria manifesto | o siguiente:

“.El articulo 5° de nuestra Ley Oganica, N 6815 de 27 de
setienbre de 1982, excluye de |os asuntos consultables | os propios
de los oOrganos admnistrativos que tienen wuna jurisdiccion
especial establecida por |ley; supuesto en que se hallan |os
pendi entes de resolver ante sus diversas instancias, pues por via
de un dictamen obligatorio ejercerianps, de manera indirecta,
funci ones de adm nistraci 6n activa, | o que no procede.

Aun cuando esa doctrina es aplicable a la calificacidon y tramte
de inscripcion de docunentos registrales, deben aclararse |os
aspect os que siguen para obviar indebidas deducciones. En prinmer
| ugar, de acuerdo con dicha Ley Oganica (art. 1°), | a
Procuraduria General de |a Republica es 6rgano superior consultivo
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de la Admi nistraci 6n Publica, con |la obligatoriedad de acatam ento
que le atribuye el art. 2°, y el caracter de jurisprudencia
adm nistrativa que tienen sus criterios. Dentro de sus facultades
esta la de emtir dictanmenes, pronunciamentos y asesoramento
gue, sobre las cuestiones juridicas, le soliciten el Estado y |os
demas organi snps publicos (art. 3°, inc. b).

Conforme a l|la Ley GCeneral de la Admnistracion Pdblica, la
Admi nistracién estd sujeta a todas las normas escritas y no
escritas de Derecho Admnistrativo, sin poder derogarlas ni
desaplicarlas en casos concretos (art. 13). Las normas no
escritas, conop la jurisprudencia y los principios generales de
derecho, sirven para interpretar, integrar y delimtar el canpo de
aplicaci 6n del ordenamiento escrito, con el rango de la norma que
interpretan, integran o delimtan (articulo 7°.1).

(.)

La interpretaci 6n de normas juridicas -sustantivas en este caso-
gue deben aplicarse en la calificacién e inscripcién de docunentos
registrales forma parte de la materia consultiva a cargo de la
Procuraduria. Si estd inhibida para asumir o suplantar al Registro
en la calificacién o inscripcién de un docunento concreto, o
indicarle la forma en que debe hacerlo. Mas no para delimtar en
abstracto y de nmnera genérica, |los alcances de las nornmas a
aplicar en el tramte de calificacién puntual de |os docunentos..
(Lo resaltado no es del original)

De tal manera que, debe entenderse que el dictamen C 034-2007 de

9 de febrero de 2007 de la Procuraduria General de |a Republica

no se arroga la funcidn calificadora del Registrador del Registro
de la Propiedad Industrial, pero si delimta genéricanente el
al cance de la norma que debe aplicarse al proceso de calificacion

en este caso para desaplicar por ineficacia la normativa gue
regul a | as medi das caut el ares en sede adm ni strativa;
desaplicaci 6n que a partir de dicho dictanen -y dado su caracter
obligatorio-, se incorpora al bloque de |legalidad dentro del cua

debe ejercer su funcion el Registrador del Registro de Ila
Propi edad I ndustrial.

QUINTO. Sobre la legalidad de |la resolucion apelada. Sin entrar en
mayores abundami entos, dado que el Registro en l|a resolucion
venida en alzada denegdé la solicitud de nedida cautelar por
carecer de potestad para conocer tal procedimento con base en el
di ctanen C-34-2007 de la Procuraduria, cunpliendo con el principio
de legalidad al observar las normas aplicables al nonento del
dictado de tal resolucién final, y por tanto la msma es valida
por adecuarse a derecho.
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SEXTO. Lo que debe ser resuelto. Por las razones indicadas,
jurisprudencia admnistrativa y citas |egal es invocadas, se inpone
declarar sin lugar el recurso de apel aci 6n planteado por el sefior
Eduardo Guardia Rouillon, en su condici én de apoderado especial de
| a sociedad Havas, en contra de la resolucién dictada por la
Direccion del Registro de la Propiedad Industrial a las trece
horas veinte mnutos del prinero de junio de dos ml| siete, la
cual en este acto se confirna.

SETIMO Sobre el agotamiento de la via admnistrativa. De
conformdad con el articulo 25 de la Ley de Procedinentos de
Qobservancia de | os Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N 8039;
se da por agotada la via adm nistrativa.

PCOR TANTO

Por las razones indicadas, jurisprudencia admnistrativa y citas
| egal es invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelacion
pl ant eado por el sefior Eduardo Guardia Rouillon, en su condicién
de apoderado especial de la sociedad Havas, en contra de Ila
resol uci 6n dictada por la Direccion del Registro de |la Propiedad
I ndustrial a las trece horas veinte mnutos del prinero de junio
de dos m| siete, la cual en este acto se confirma. Se da por
agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta
resol uci 6n que se dejaran en los registros que al efecto Ileva
este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen,
para | o de su cargo. NOTI Fi QUESE.

d) Opiniones de |la Procuraduria General de |a Republica
[ PROCURADURI A GENERAL DE LA REPUBLI CA] ®

C- 123-2004
23 de abril del 2004

Li cenci ada
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Patricia Vega Herrera
M nistra

M NI STERI O DE JUSTI Cl A
S. D.

Esti mada sefiora M ni stra:

Con | a aprobaci 6n del sefior Procurador General Adjunto, tengo el
gusto de dar respuesta a su estimable oficio n.° D M
1836- 09- 2003, del 16 de setienbre del 2003, nediante el cual
solicita a este oOrgano consultivo, técnico juridico, determnar |a
persona u O6rgano responsable de cubrir |os costos que se generen
en la ejecucion de las nedidas cautelares que acuerden |os
Registros de l|la Propiedad Industrial y Derechos de Autor vy
Der echos Conexos, de conformdad con la Ley de Procedi mentos de
bservanci a de Derechos de Propi edad Intel ectual.

Al efecto, nos remte el criterio legal elaborado por el sefior
Randal | Sal azar Sol 6rzano, Jefe del Departanmento de Asesoria Lega

del Registro Nacional —oficio n.° DAJRN-833-03, del 7 de julio de

2003-, quien, luego de analizar la figura juridica de |as nedidas
cautelares y su tratamiento en la Ley de Procedimentos de
bservanci a de Derechos de Propiedad Intelectual, en lo que
i nteresa, concluye que:

“1l. La adopcién de las nedidas cautelares que l|os particul ares
soliciten al Registro de |la Propiedad Industrial y al Registro
Naci onal de Derechos de Autor y Derechos Conexos, son conpetencia

exclusiva de sus Directores. Para determ nar su procedencia vy
ej ecuci 6n el Director necesarianente debe realizar una val oracio6n
o ponderaci 6n de |os derechos, bienes e intereses tutelados. Lo
anterior, inplicard que su actuar se encuentra limtado por |os
presupuestos y procedimento citados en el presente dictanen.
Ademnés, | os criterios de razonabi | i dad, raci onal i dad y

proporci onal idad con el fin.

2. (.)
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3. Los costos que generan la ejecucion nmaterial de |as nedidas
cautelares que adopten |los respectivos Registros deben ser
cubiertos por la parte solicitante. El anterior aspecto es
inmportante que la Administracién Publica proceda a su debida
regl amentaci 6n.” (Lo sublineado no es del original).

De previo a dar respuesta al aspecto consultado, consideranos
oportuno hacer referencia, aunque sea brevenente, a la figura de
| as medi das caut el ares (fundanent o, justificacion
caracteristicas, presupuestos, etc.), asi conb a su regulaci6n en
el ordenamiento juridico costarricense y, de nmanera particular, en
la Ley de Procedimentos de Qbservancia de Derechos de Propiedad
I nt el ectual .

Las medi das cautel ares. Generali dades.

A pesar de que ha sido una pretensi é6n constante, por parte de |os

| egi sl adores, la de sinplificar o elimnar los tramtes
i nnecesarios en |los procedi m entos, tanto judiciales cono
adm ni strati vos, con mras a hacer realidad el derecho

constitucional de justicia pronta y cunplida (articulo 41 de la
Constitucion Politica), es |lo cierto que, en nuchos casos, el
tienpo que transcurre en su tramtaci 6n puede hacer nugatorio o
ineficaz el derecho reclamado. De hecho, la lentitud de |Ios
procesos constituye una de las causas principales de la
desconfianza de | as personas en | a adm ni straci 6n de justicia.

La eficacia de la justicia depende, en gran parte, de l|la rapidez
con que se otorgue. No obstante, la realizacion de todo proceso —
jurisdiccional o adm nistrativo-, con todas |as garantias debi das,
requi ere tienpo. La larga y obligada espera para el reconocimento
de un derecho puede conllevar no sélo el desconocimento de ese
derecho, sino, ademds, hacer nugatorio, repito, el derecho
constitucional de justicia pronta y cunplida. Y si a |lo anterior
aunanos |la actitud de ciertos demandados inescrupul osos que
al argan a conveniencia |os procesos, 0 el dafio irreparable que |a
acci 6n del demandado pueda causar al actor, constituyen aspectos
gue aneritan la existencia de necanisnbs procesales que den
garantia y seguridad a quien acuda a |os o6rganos jurisdiccionales
o admi nistrativos en busca de justicia.

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



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

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

El renmedio que el |egislador ha dado a esos problemas conmunes a
todo tipo de procesos -atendiendo |as reconendaci ones sefial adas
por l|la doctrina-, es el de las nedidas cautelares o de
aseguram ento, que buscan mantener viva |a esperanza y Ila
confianza en el sistema y, particularnmente, hacer realidad el
derecho consti tuci onal a una tutel a jurisdiccional -y
adm ni strativa- efectiva.

Si la justicia se pudiera otorgar de nmanera innediata, |as nedias
cautelares no tendrian sentido; no obstante, es evidente que, en
la mayoria de |los casos, no puede actuarse con esa deseable

cel eri dad. En ese sentido, las nedidas cautelares vienen a
constituir la garantia que ofrece el Derecho frente a la
inevitable lentitud de 1los procesos. En efecto, |as nedidas

cautelares sirven para que el Juez o la Autoridad adm nistrativa
correspondi ente, en cada caso concreto sonmetido a su conoci m ento,
utilice los nedios que sean necesarios para que el derecho cuya
tutela se le solicita, permanezca integro durante el tienpo que
dura el proceso, de tal manera que sea posible ejecutar en su dia
la sentencia o resolucion que, eventualnente, reconociese tal
derecho. Cono bien | o ha sefial ado | a Sala Constituci onal

“Las nedi das asegurativas o cautelares, segun la nmas calificada
doctrina, surgen en el proceso conb una necesidad que pernmta
garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello se pueden
conceptual i zar comb «un conjunto de potestades procesal es del juez
-sea justicia jurisdiccional o adm nistrativa- para resolver antes
del fallo, con el especifico fin de conservar |as condiciones
real es indispensables para |la emsion y ejecuci 6n del acto final ».
La doctrina entiende que la instrunentalidad y |a provisionalidad
son dos caracteristicas fundanental es de |as nedidas cautelares y
gue sus principales elenmentos configurativos, exigen que deban
ser: a) licitas y juridicamente posibles; b) provisionales, puesto
gue se extinguen con el dictado del acto final; c) fundanentadas,
es decir, tener un sustento factico real con relacid6n al caso
particular; d) nodificables, en el sentido que son susceptibles de
aunentarse o dismnuirse para adaptarlas a nuevas necesi dades; e)
accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso
principal; f) de naturaleza preventiva, ya que tienen conp objeto
evitar inconveniencias a los intereses y derechos representados en
el proceso principal; g) de efectos asegurativos, al pretender
mant ener un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo del
proceso, previ niendo situaciones que puedan perjudicar | a
efectividad de la sentencia o acto final; h) ser honogéneas y no
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responder a caracteristicas de identidad respecto del derecho
sustantivo tutelado, con el fin de que sean nedidas preventivas
efectivas y no actos anticipados de ejecucion.” (Considerando |V
de la Sentencia n.° 7190-94, de |as 15:24 horas del 6 de dicienbre
de 1994. En el msnmo sentido véase la sentencia n.°3929, dictada
por la msma Sala a |as 15:29 horas del 18 de julio de 1995).

Comb bien apunta |la Sala Constitucional, |as nedidas cautelares o
aseguratorias presentan ciertos rasgos caracteristicos, entre |os
cuales destacan la instrunmentalidad, |a provisionalidad, Ila

mutabilidad y la sumaria cognitio. La instrunmentalidad significa
gque el proceso cautelar no es auténono, por |o que sienpre va
vinculado a un proceso principal, al que sirve, garantizando |la
ef ectividad de su resultado.

La provisionalidad, por su parte, hace referencia a que |os
efectos de |as nedidas cautelares son tenporales -—-nacen con una

vida limtada-, se nmantienen hasta que adquiera firnmeza la
sentencia dictada en el proceso principal, porque a partir de alli
pierde vigencia la razon de ser que l|le dio origen. La

provi sionalidad consiste, entonces, en la duracion tenporal nente
limtada de la eficacia de la nmedida cautelar al |apso que debe
nmedi ar entre su emanaci 6n y el dictado de la sentencia definitiva,
en donde el inicio de los efectos de l|la segunda, inplica |a
cesaci 6n de los de |l a prinera.

inti mamente relacionada con la anterior tenenps |a caracteristica
de la nutabilidad de |as nedidas cautelares. El caracter tenpora
de la nedida produce que ésta pueda ser aunentada, dism nuida,
sustituida o adaptada a nuevas necesi dades cuando | as condiciones
objetivas que I|e dieron origen hayan canbiando, decaido o
ext i ngui do.

La sumaria cognitio, por su parte, hace referencia a que el
tramte para solicitar y ordenar una nedida cautelar debe de ser
rapido y agil, pues el factor tienpo es un elenento determ nante
para garantizar el adecuado acceso a la justicia. Asi, basta la
solicitud de |la nedida cautelar, si se conprueba el dicho del
i nteresado, para que el Juez, en la msm resolucid6n que |le da
curso, |a ordene.

Cabria apuntar, finalnmente, |os presupuestos para |la adopci 6n de
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di chas nedi das -desarrollados anplianente por la doctrina y la
jurisprudencia-, entre |los cuales destacan |a apariencia de buen
derecho (funus boni iuris), el peligro en la denora (periculumin
nora), la cauci6n y la conpatibilidad de |a nedida cautelar con el
i nterés publico.

Respecto al primer presupuesto, el funmus boni iuris, debenos
i ndicar que, para decretar una nedida cautelar, ésta debe de
fundarse en cierto grado de probabilidad de que |a pretension de
la demanda principal es fundada o seria, esto es, que
aparentenente va a ser admitida en sentencia. En ese sentido, l|a
i ndagaci 6n del furmus boni iuris, se reduce a un juicio o calculo
de probabilidad y verosimlitud sobre Jla existencia de Ila
situacion juridica sustancial tutelada; basta con que el juez
conpruebe y Ilegue al convencimento, en virtud de |a prueba
di sponible, que el derecho o interés legitino invocado por el
solicitante, probable o presum blenmente, serd reconocido en la
sentencia definitiva. Esto es, la situaci6n juridica sustancial
debe presentar “prima facie” una razonabl e apariencia de que puede
ser acogida;, o si se quiere, en un sentido negativo, que |os
notivos de la pretensién no sean nanifiestanmente infundados, por
lo que el recurrente tiene probabilidad de salir vencedor en la
conti enda.

En relaci6on con el peligro en la denbra o periculun in nora,
podenos indi car que, cuando se inicia un proceso y se prevé que el
resultado de la sentencia firme va a tardar cierto tienpo, el cua
puede poner en peligro el derecho reclamado o |la efectividad de |a
sentencia, es nejor cautelar ese derecho, es decir asegurarlo para
gque la futura sentencia no vaya a resultar inoperante e inuatil. En
ese sentido, el periculumin nora consiste en el tenor fundado de
gue la situacion juridica subjetiva resulte dafada o perjudi cada,
grave o0 irreparablenente, durante el transcurso del tienpo
necesari o para dictarse | a sentencia principal.

Respecto a la caucién, debenps nanifestar que contribuyen a
mtigar | os eventuales errores o riesgos inherentes que inplica |la
adopci 6n de una nedida cautelar, pues al estar basadas en una
cogni ci 6n sumaria, en ocasiones, pueden ser fuente de un dafio
injusto irrogado al destinatario pasivo de |a nedida. Cono bien
nos indica el Dr. Ernesto Jinesta, “La nmedida cautelar inplica un
riesgo o nmargen de error que constituye el precio de la rapidez o
del «hacer pronto», el cual debe recaer en |as espaldas de quien
se beneficia del msnmo.” (JINESTA LOBO  Ernesto. La Tutela
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Caut el ar Atipica en el Proceso Contenci oso- Adm nistrativo,
Edi ci ones Col egi 0 de Abogados de Costa Rica, San José, 1995, péag.
149) .

Fi nal mente, respecto a |a necesaria conpatibilidad entre | a nedida
cautelar a adoptar y el interés publico, podenbs indicar que toda
medi da cautelar no debe lesionar ningun fin o interés publico
i mportante. Como bien lo sefald, en su nonento, el ilustre
Prof esor Eduardo Otiz Otiz:

“El interés publico de la administracién y la eventualidad de
dafios graves al nmisnbo son materia de obligada consideraci 6n para
decidir sobre la peticion de suspensi én del acto inmpugnado y para
rechazarla si, otorgarla, lesionaria severanente un fin o interés
publico de inportante rango. De este nobdo, cabe concluir en que no
basta |a procedencia de |a demanda cautel ar de suspensi 6n que el
particul ar invoque y pruebe dafios graves o de dificil reparacion
por obra o con notivo de |la ejecucion del acto inmpugnado, sino que
es necesario que asi resulte ser después de haberl os conparado con
los que produciria al interés publico |la suspension de esa msma
ej ecuci 6n, dados los hechos del caso y el rango de |os bienes
juridicos en conflicto.” (Otiz Otiz, Eduar do, Justicia
Adm ni strativa Costarricense, (Cuatro  Estudios), San  José,
Litografia e Inprenta LIL, 1990, pég. 370).

Medi das cautelares en |a |l ey de procedi m entos de observanci a de
derechos de propiedad intel ectual

En el ordenamiento juridico costarricense, la proteccion de |os
derechos en general corresponde, en tesis de principio, a |los
Tribunales de Justicia. Sin enbargo, en nmateria de propiedad
intelectual, existe la posibilidad de recurrir, ademas de la via
judicial, a la via admnistrativa. En efecto, la Ley de
Procedi m ent os de bservanci a de Der echos de Pr opi edad
Intel ectual, n.° 8039 del 12 de octubre del 2000, establece un
nodel o de proteccion optativo, es decir, el titular del derecho
puede decidir entre una via u otra. Asi se desprende de lo
di spuesto en el articulo 1° de la Ley en referencia:

“La violacion de cual quier derecho sobre |a propiedad intelectua
est abl eci do en la |egislaciodn naci onal o] en conveni 0s
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i nternaci onal es vigentes, dara lugar al ejercicio de |las acciones
adm nistrativas ejercidas ante el Registro de I|a Propiedad
I ndustrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos
Conexos y de |as acciones judiciales ordenadas en |a presente Ley,
sin perjuicio de otras disposiciones del ordenam ento juridico.
Asim snp, esta Ley regulara |la conpetencia del Tribunal Registra
Adm ni strativo en cuanto a |as apel aciones de todos |os registros
del Registro Nacional.” (Lo sublineado no es del original).

En el caso particular de |la protecci 6n cautelar o de aseguram ento
de | os derechos de propiedad intelectual, la Ley en conentario |a
regula a partir del Capitulo Il (articulos 3 y siguientes), donde
se describen no s6lo los tipos de nedidas que pueden solicitar |os
i nteresados, sino, adenas, el procediniento a seguir. De acuerdo
con dicha normativa, |as nedidas cautelares pueden ser adoptadas
por | as autoridades adm nistrativas o judiciales que correspondan,
a solicitud del titular de un derecho de propiedad intelectual o
Su representante, en cual quier nonento, es decir, antes de iniciar
un proceso por infraccién de un derecho de propiedad intelectual
durante su tramtacién o en |l a fase de ejecuci 6n.

Las nedi das cautel ares que se adopten deberan ser |as adecuadas y
suficientes para evitarle una lesion grave y de dificil reparacion
al titular del derecho y garantizar, provi si onal nent e, | a
efectividad del acto final o sentencia (articulo 3). Adenas,
deberdn considerar los intereses de terceros y respetar el
principio de proporcionalidad entre |os efectos de |la nedida y |os
dafios y perjuicios que aquella pueda provocar, de nanera tal que
se adopte la nedida nenos |lesiva para las partes cuyos intereses
aparecen confrontados (articulos 3y 4).

Entre los requisitos o presupuestos para dar curso a una solicitud
de proteccién cautelar estan los de denostrar la titularidad del
derecho que se pretende tutelar y el rendir la garantia que, a
juicio de l|as autoridades conpetentes, sea suficiente para
proteger al supuesto infractor y evitar abusos (articulo 3,
parraf o segundo).

En cuanto a | as posibles nedidas cautel ares que se pueden adoptar
para la proteccion de |los derechos de propiedad intelectual, el
articulo 5 de la Ley en estudi o di spone:
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“Podran ordenarse, entre otras, |as siguientes nedidas cautel ares:

a) El cese innediato de |os actos que constituyen |a infraccion.

b) El enbargo de |as nercancias falsificadas o il egal es.

c) La suspension del despacho aduanero de l|as nercancias,
materiales o nedios referidos en el inciso b).

d) La caucio6n, por el presunto infractor, de una fianza u otra
garantia suficiente.” (Lo sublineado no es del original)

Conforne se podra apreciar, la norma transcrita sefial a al gunas de
las posibles nedidas cautelares que se pueden adoptar; sin
enbargo, no son las UGnicas, pues al incluir en ella la
termnologia “entre otras”, inplicitanente autoriza a |Ias
autoridades judiciales y admnistrativas para ordenar |as nedidas
gue mejor se adecuen al caso concreto y que, repito, resulten
suficientes para evitar una lesion grave y de dificil reparacion
al titular del derecho y garantizar, provi si onal nent e, | a
efectividad del acto final o sentencia.

En 1o que al procedimento se refiere, tal y comb se indicéd, la
nmedi da caut el ar puede ser solicitada en cual quier nonento: antes o
durante la tramtaci 6n de un proceso por infraccién de un derecho
de propiedad intelectual, o bien en su fase de ejecuci6n. Una vez
formulada la solicitud y verificada la titularidad del derecho por
parte del interesado, la autoridad judicial o admnistrativa
conpetente, dentro de las 48 horas siguientes de recibida, debera
conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de 3
dias, se manifiesten sobre la solicitud. Vencido dicho plazo, |as
aut ori dades conpetentes cuentan con un plazo igual, a saber de 3

dias, para resolver |lo procedente sobre la nedida cautelar. La
resol uci 6n que se dicte debera ejecutarse innediatanente, siendo
que el recurso de apelacion, que eventualnente I|legare a

i nstaurarse, no suspendera |los efectos de la ejecucidén de Ila
nmedi da (articulo 6).

En casos de urgencia, la solicitud de una nedida cautelar puede
ser acogi da sin participaci 6n del supuesto infractor, en cuyo caso
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deberé notificarsele dentro de los 3 dias hébiles siguientes a la
ej ecuci on. Logi canente, l|a parte afectada retiene derecho a
recurrir |a medida ejecutada (articulo 7).

Final mente, en el caso que |la nedida cautelar se solicite en la
via judicial y se adopte antes de incoarse el proceso
correspondiente, |la parte pronovente deberd presentar |a denmanda
judicial en e plazo de un nes, contado a partir de la
notificacion de la resolucién que |a acoge. De no presentarse en
tienpo la demanda, o bien, en caso de determ narse que no se
infringi 6 un derecho de propiedad intelectual, |a nedida cautelar
se tendra por revocada y la parte que la solicitd sera responsable
por | os dafios y perjuicios ocasionados (articulos 8 y 9).

Sobre el responsable de cubrir |os costos que genere |a ejecuci6n
de | as nedi das cautel ares

La consulta que nos ocupa tiene por objeto determinar quién es |la
persona u Organo responsable de cubrir |los costos que genere |a
ej ecuci 6n de las nedi das cautel ares que acuerden |os Registros de
la Propiedad Industrial y el Registro de Derechos de Autor vy
Der echos Conexos, de conformdad con la Ley de Procedi mentos de
bservanci a de Derechos de Propi edad I ntel ectual.

Tal y conb tuvinbos oportunidad de analizar en el apartado

anterior, la Ley en referencia define las posibles nedidas
cautelares que pueden adoptarse dentro de un proceso por
infraccion de un derecho de propiedad intelectual; asimsno,
regula el procedimento que se debe seguir al efecto. Sin

enbargo, la ley es onmisa en cuanto a |la persona u 6rgano obligado
a cubrir | os gastos que genere |a correspondi ente ejecuci 6n de |as
nmedi das cautelares que |legaren a adoptar los Registros
conpet ent es.

Sobre el particular, este Despacho conparte plenanente la tesis
esbozada por el Asesor Legal del Registro Nacional, en el sentido
de que, para Ilenar el vacio normativo que presenta la Ley de
Procedi m ent os de bservanci a de Der echos de Pr opi edad
I ntel ectual, debe recurrirse a otras |leyes, particularnente, a la
Ley GCeneral de la Adnministracion Publica la cual, a su vez,
autoriza en estos supuestos para recurrir a las normas del Cbddigo
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Procesal Civil. Asi |lo establecen, expresanmente, los articulos 9
y 229 de la citada Ley Ceneral. Este altinmo nuneral dispone:

“1l. El presente Libro regird los procedimentos de toda |a
Admi ni straci 6n, sal vo di sposici 6n que se | e oponga.

2. En ausencia de disposicién expresa de su texto, se aplicaran
supl etoriamente, en |lo que fueren conpatibles, |os demas Libros de
esta ley, la Ley Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso
Admi nistrativa, |las demas nornmas escritas y no escritas, con rango
legal o reglamentario, del ordenamento admnistrativo y, en
altimo térmno, el Cdédigo de Procedimentos Civiles, La Ley
Organi ca del Poder Judicial y el resto del Derecho conun.”

Conforme se podr& apreciar, la norma transcrita, de manera clara y
expresa, seflala que la Ley General de |la Adm nistracion Publica es
la que regirda los procedinmentos admnistrativos, salvo nornma
| egal en contrario. Lo anterior significa que |os procedi m entos
especiales regulados por ley, tal y conb es el caso de |os
procedimentos de observancia de |os derechos de propiedad
intelectual, se regiran por la ley respectiva y, en ausencia de
regul aci 6n, por lo dispuesto en la citada Ley Ceneral y por la
normativa a la que ella refiera.

Ahora bien, tanto la Ley Ceneral de l|la Admnistracion Publica,
cono el Codigo Procesal Civil, parten de del principio de que |os
gastos del proceso deben ser cubiertos por la parte interesada.
Por ejenplo, el articulo 299 de la citada Ley Ceneral, dispone:

“En los casos en que, a peticion del interesado, deban recibir
prueba cuya realizacion inplique gastos que no deba soportar |a
Admi ni straci 6n, ésta podra exigir el depésito anticipado de |os
m snos.”

Por su parte, el articulo 227 del Cbdigo Procesal Cvil dispone:

“Ningn funcionario que admnistre justicia podra exigir o
perci bir honorarios o derechos por diligencias practicadas en el
ejercicio de sus funciones, salvo |los gastos a que se refiere el
parrafo siguiente. Cuando el funcionario hubiere de salir del
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lugar de su residencia, solo o en conpafiia de su secretario,
fijard en autos, prudencial y npderadanente, l|la suma necesaria
para toda clase de gastos de viaje, hospedaje y alinmentaci6n, que
suplird de previo la parte interesada; todo |o cual debera
conunicarlo a la Secretaria de la Corte y a la Inspeccion
Judicial; si no lo hiciere, sera corregido disciplinarianente.
Sera destituido de su cargo sin perjuicio de que se |le juzgue por
exacci 6n ilegal, el funcionario a quien se |le denuestre que ha
contravenido la prohibicién contenida en el parrafo prinmero de
este articulo o que solicite o consienta en recibir parte de |os
honorari os que correspondan a otro funcionario o enpleado que le
esté subordinado, o a otra persona que aunque no le esté
subordi nada derive la percepcién de honorarios del nonbram ento
gue aquél haga. lgual sancion se les inpondra a |os denmas
funcionarios y enpl eados que cobren o perciban honorarios en |os
casos no autorizados expresanmente por la ley.” (Lo sublineado no
es del original).

De la normativa transcrita se desprende que, si bien el acceso a
la justicia —tanto jurisdiccional cono admnistrativa- es
gratuita, los gastos que se generen para evacuar determ nadas
pruebas o ejecutar |o dispuesto, corren por cuenta de la parte
i nt er esada. O ras disposiciones contenidas en el Cbdigo de rito
confirman el principio de que |os gastos procesal es deben correr
por cuenta de la parte interesada: |os honorarios de ejecutores,
notificadores, peritos y representantes (articulos 228, 229, 232 vy
262); la dieta de los testigos de asistencia y testigos
declarantes (articulos 230 y 231); y cualquiera otros gastos para
el pago de las diligencias indispensables que no estén a cargo de
funci onari os por su oficio (articulo 232).

En el caso particular de los gastos que genere l|la ejecuciobn vy
mant eni m ento de nedidas cautelares, este Despacho ha sostenido,
en pronunci am entos anteriores, que deben correr por cuenta de |a
parte interesada. Por ejenplo, en el Dictanmen C- 354-2003, del 11
de novi enbre del 2003, en lo que interesa, se indico:

“Las nmedi das cautelares o de asegurami ento de bienes son el nedio
que |l e garantizan al actor civil que en caso de que su pretension
sea aceptada, el patrinonio del condenado civil respondera de
manera efectiva, ya que inpide que el titular disponga de |os
bi enes mentras se Ileva a cabo el proceso penal.
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Esta ultima circunstancia indiscutiblenente constituye un
perjuicio para el titular de dicho patrinobnio y es la razéon que
justifica a que se le exija, a quien solicita |a aplicaci6n de una
medi da cautelar o de aseguram ento de bienes, asumr una serie de
obl i gaci ones que en al gunos casos consisten en el depésito de una
garantia que responder& por dafios y perjuicios y en otros, en |los
gastos correspondientes al mantenimento de |os bienes que se
encuentran retenidos.

Si bien es cierto, los gastos que se requieren para darle
mantenimento a |os bienes enbargados o/y objeto de la
intervencion judicial no constituyen «garantias judiciales» en
sentido estricto, al ser consecuencia de la inposicion de
garantias judiciales, son obligaciones que |e corresponde asunmr
tanbi én a quien solicita el enbargo o/y intervenci6n. Lo anterior
resulta | 6gico no sélo porque se debe asegurar que el bien en caso
de rechazarse |a pretensién del actor civil pueda devolverse a su
titular en el msno estado en el que estaba al nonento del enbargo
o intervenci 6n, sino porque al nmisnp actor civil le interesa que
no se deteriore, para que esté en Optinmas condici ones cuando deba
responder por |os dafios producto del delito, si asi es denostrado
en sentenci a. -

()

Una vez constituido el Estado conp actor civil, la Junta solicité
el enbargo e intervencion judicial de una serie de bienes
propi edad de |os acusados, dentro de los que se encontraba |a
finca, (.) fue la Junta Liquidadora -en representaci 6n de |os
i ntereses del Estado- quien solicité el enbargo e intervenci 6n de
la finca propiedad de CGondreville S. A, dentro de un proceso penal
seguido en contra de |os expersoneros del Banco Anglo, su Ex
Gerente y | os Hermanos Lopez Gonez, para que respondi eran por | os
dafios y perjuicios que |le fueron ocasionados el Estado cono
consecuencia de los actos ilicitos conetidos por |os inputados.-

En razén de |o anterior, los gastos que se generen cono
consecuencia de |la puesta bajo enbargo e intervencion judicial de
| a propi edad antes indicada, asi conmp de su mantenimento en dicha
condi ci 6n, deben ser asum dos por el Estado. -

La anterior conclusion es acorde con |o dispuesto en el Dictanen
de esa Procuraduria General N C-047-1999, de 1° de marzo de 1999
— tanbién citada en el pronuncianmiento de la Direccién Juridica
gue fue adjuntado a |a presente- nediante el cual se sostuvo que
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el Estado cuando es parte del proceso y ha solicitado una nedi da
cautelar estd obligado a cubrir las garantias correspondientes,
conp una consecuencia directa y necesaria de su gestion. -

En ese sentido, nmanifestanbs que si en dicho pronunciamento se
seflal 6 | a obligaci 6n del Estado de asumr |las garantias judiciales
correspondi entes a l|las nedidas cautelares por él solicitadas, es
indiscutible que deba correr tanbién <con los gastos de
manteni mento de |os bienes sobre |los cuales pidid que se ordena
la nedida cautelar, ya que esto es sinplenente otra consecuencia
de su gestio6n judicial.-

Segun | o indicado, claranente se concluye que por ser producto el
gasto en cuesti 6n de un enbargo e intervencion judicial solicitado
por el Estado dentro de un proceso en el cual tiene |la condiciodn
de actor «civil, le corresponde al Estado asumrlo.-* (Lo
subl i neado no es del original).

Conforne se podr& apreciar, la Procuraduria ha sido conteste con
el principio procesal de que quien solicita |la adopcién de una
nmedi da cautelar es quien debe asumir |o0s costos que su ejecucion
requiera, asi conb |os gastos que para su mantenimento resulten
i ndi spensabl es.

Por consiguiente, en el caso de |as nedidas cautel ares adoptadas
por |los Registros de |la Propiedad Industrial y Derechos de Autor y
Derechos Conexos, a solicitud del titular de un derecho de
propi edad intelectual o su representante, |os gastos que inplique
su ejecuci6n y mantenimento deberan ser cubiertos por |os
interesados. En apoyo a lo anterior, <cabria agregar que Ila
obligacién en referencia deriva, inplicitamente, de la norma
contenida en |la msma Ley de Procedimentos de Observancia de
Derechos de Propiedad Intelectual, que obliga a quien solicite una
medi da cautelar a rendir garantia suficiente, antes de que aquella
se dicte, para proteger al supuesto infractor y evitar abusos
(articulo 3, in fine). En efecto, una consecuencia |6gica de la
i mposi ci 6n de una nedida cautelar es la de que el interesado cubra
| o0s gastos que su ejecuci 6n y nantenim ento resulten necesari os.

Distinto seria el caso si tales nedidas fuesen adoptadas
directanmente por |as autoridades administrativas en ejercicio de
sus atribuciones y en resguardo de los intereses publicos o de la
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col ectividad, pues en tal caso seria la propia Administracién |a
gue debe sufragar |os gastos que la ejecucidén y mantenimento de
tal es nedi das inpliquen.

Concl usi 6n

De conformdad con | o expuesto, es criterio de la Procuraduria
General de |a Republica que:

a) La eficacia de la justicia depende, en gran nedida, de la
rapi dez con que se otorgue; no obstante, la realizacién de todo
proceso —jurisdiccional o adm nistrativo- con todas |as garantias
debi das, requiere ti enpo o] cual puede conl | evar e

desconocimento del derecho de que se trate y, ademas, hacer
nugatorio el derecho constitucional de justicia pronta y cunplida.
El renmedio que el |egislador ha dado a esos problemas conmunes a
todo tipo de proceso, es el de |las nedidas cautelares, facultando
a los jueces —judiciales y admnistrativos- a adoptar |as nedidas
gue sean necesarias para que el derecho cuya tutela se |le
solicita, permanezca integro durante el tienpo que dura el
proceso, de tal nanera que sea posible ejecutar en su dia la
sentencia o resolucidn que, event ual nent e, reconoci ese tal
der echo.

b) La Ley de Procedimentos de Qbservancia de Derechos de
Propi edad Intelectual faculta a los titulares de tales derechos, o
a sus representantes, para solicitar la tutela cautelar tanto en
la via judicial cono administrativa. En sede adm nistrativa, ta
atribucién le ha sido enconendada a |os Registros de Propiedad
| ndustrial y Derechos de Autor y Derechos Conexos.

c) Las nedidas cautel ares que se adopten para |la proteccion de |os
derechos de propiedad intelectual deben ser |as adecuadas vy
suficientes para evitarle una lesion grave y de dificil reparacion

al titular del derecho y garantizar, provi si onal nent e, | a
efectividad del acto final o de la sentencia que se I|legue a
di ctar. Ademas, deberan considerar los intereses de terceros y

respetar el principio de proporcionalidad entre los efectos de |a
nmedida y | os dafios y perjuicios que pueda provocar, de nmanera ta
gue se adopte la nedida nenos lesiva para las partes cuyos
i nt ereses apar ecen confrontados.

d) A pesar de la gratuidad del acceso a la justicia judicial conp
adm ni strativa, constituye un principio procesal, reconocido en |a
Ley General de la Adm nistracion Publica y en el Cbdigo Procesa
Cvil, que los gastos procesales, incluyendo |os que generen la
ejecucion y mantenimento de nedidas cautelares, deben ser
asum dos por la parte interesada.

Direcci6n Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Tel éfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@bogados. or.cr
68



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

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

e) Consecuentenente, |os responsables de cubrir |os costos que
genere la ejecuciéon de l|las nedidas cautelares que adopten |os
Registros de l|la Propiedad Industrial y Derechos de Autor vy
Derechos Conexos, asi conb |os gastos que para su mantenimento
resul ten indi spensables, serd |a persona interesada, es decir, e
titular del derecho o su representante, que solicite |la adopcion
de | a nedida cautel ar.

Sin otro particular, de |la sefiora Mnistra, se suscribe,

FUENTES CI TADAS
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