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RESUMEN. ElI presente inforne de investigacion incorpora la
doctrina y jurisprudencia nmas relevante acerca del tema de |a
marca, abarcando su definicidon y proteccion juridica, adenmas de
aspectos rel aci onados a su inscripcion eficacia, tanbién se toca
el tema de la marca notoria, principalnmente a partir del Convenio
de la Uni 6n de Paris.
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1 DOCTRI NA

a) Concepto de marca y su clasificaci 6n

[ BATALLA]

“Por disponer el articulo 1° del Convenio Centroanericano para |la
Proteccion de la Propiedad Industrial un régimen uniforme sobre
marcas, tomarenos cono definicién de las msmas la que da el
articulo 7° de ese instrunento: "Para |los efectos del presente
Conveni o, Marca es todo signo, palabra o conbinaci 6n de pal abras,
o cualquier otro nmedio grafico o material, que por sus caracteres
especi al es es susceptible de distinguir claranmente |os productos,
nmercancias o servicios de una persona natural o juridica, de |os
productos, nercancias o servicios de la msna especie o0 clase pero
de diferente titular".

El concepto conprende que |as narcas deben pertenecer a |os
titul ares de est abl eci m ent os conerci al es o] enpr esas o]
establecimentos industriales o de servicios. Esta es una
condi ci 6n sine qua non para obtener la titularidad de tales signos
di stintivos de nercancias, productos o servicios; el Convenio hace
diferencia si se encuentran ubicados tales establecimentos o
enpresas en el territorio centroanmericano o fuera de él

En el priner caso gozan |las marcas de tratam ento nacional en cada
Estado del Area, pero la prinmera solicitud de registro habra de
presentarse en el pais de origen de la nmsnma. Se considera conp
pais de origen de la marca aquel en donde el enpresario tiene su
princi pal establecimento o domicilio. La adm sion de la solicitud
de registro le otorga al peticionario o a sus causahabientes un
derecho de, prioridad durante seis neses, para que dentro de ese
pl azo pueda solicitar el registro de esa marca en |os otros
Est ados centroaneri canos.

Aun cuando | as di sposiciones del Convenio son tanbi én aplicables a
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las marcas de |os productos, nercancias o servicios de enpresas
con domcilio o establecimento fuera del Istno Centroanericano,
| a propiedad de ellos s6lo se reconoce y protege en el Estado o
Estados de Centro Anerica en que se hubiere inscrito, pero no
adqui ere el pétente derecho de prioridad al guno.

Tanto en una conp en la otra situacion, no se exige |la condicion
de domicilio, establecimento o enpresa en el pais donde Ila
proteccion se pide. Es suficiente con que se cunpla con tal
requisito en el pais originario de |a marca.

Conforme al Convenio la relaci6én de la marca a una enpresa es
esencial, de manera que unicanente podran registrar estos signos
di stintivos |as personas naturales o juridicos, para destinarlos a
distinguir los articulos que fabriquen o expendan. Sin enbargo por
ser facultativo el uso de las narcas, pueden registrarse éstas
aunque no se pretenda enplearlas y es posible mantenerlas cono
marcas de protecci 6n o defensa y reservadas, a condici 6n de que al
destinarlas al wuso, no infrinjan la norma que obliga ausar el
signo exterior para indicar que el producto es centroamnericano,
hecho en el pais de origen de que se trate, y ademas indicar el
nonbre dél propietario o usuario de la nmarca. Es una de |as
caracteristicas de las marcas indicar |a procedencia del producto,
nmercancia o servicio; pero en este caso es una exigencia |egal

Oro concepto que extraenbs es que el Convenio requiere que la
marca esté vinculada a |la negociacion nmercantil, a |os bienes de
|a hacienda, de la cual forman parte |os "derechos que recaigan
sobre la Ilamada propiedad inmaterial, conp es el caso del derecho
al uso «exclusivo del nonbre conercial y de la marca". y La nmarca
puede ser utilizada por personas fisicas o 'juridicas, a condicion
de que tengan ciertas cualidades determ nadas por |a actividad que
ellas realizan: conercio, industria manufacturera, industrias
agricolas, pecuarias, forestales, extractivas, de caza, pesca,
construcci6n o transporte, o0 servicios; pero la marca hara
referencia a la individualizacion del producto, nercancia o
servicio, y no a la accién que estas personas |leven a cabo. "A
pesar de su origen histéorico comin y de que primtivanente |o que
caracterizaba a la marca era la individualizaci6n de la enpresa y
| a conprobaci 6n del cunplimento de |os reglanmentos inpuestos por
la autoridad publica, cono garantia de I|la calidad de |os
productos, en la actualidad se diferencia la marca del nonbre
conercial objetivo en que aquélla es signo distintivo de
nmercancias, en tanto que, el nonbre conercial es el que distingue
e individualiza a la negociacién. Anbos signos, en canbio son
el enentos de |la hacienda y | os dos confieren derechos inmaterial es
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de que es titular el enpresario”.

Las marcas en general se clasifican en doctrina con nmuy diferentes
nonbres. El nmaestro Rangel Medina |as divide: segun el contenido
de sus caracteres accidentales (marcas nom nativas, figurativas,
mxtas y plasticas); por sus relaciones con otras especies de
marcas (defensivas, de reserva, |igadas, individuales, conunes,
colectivas); por los elenentos que entran en su constitucion
(conpuestas y conplejas o0 asociadas); por |la calidad del sujeto
gque usa el signo distintivo (de fabrica, conercio, agricola); por
la ley conforne a la cual se otorga su protecci 6n (nacionales,
extranjeras, internacionales); por l|a fuente del derecho a Ila
marca (registradas y no registradas).”

b) Inscripcién de |a Marca

[ QUI NTERO NASSAR] 2

“El Convenio Centroanericano para |la Proteccion de |a Propiedad
i ndustrial sefiala en su articulo 8 que el enpleo y registro de
marcas es facultativo y solo serd obligatorio cuando se trate de
productos quimcos, farmacéuticos, veterinarios, nedicinales o
al i ment os adi ci onados con substancias nedicinales, pero el poder u
organismb ejecutivo de cada Estado Contratante puede hacer
ext ensi va esta obligaci 6n a cual qui er producto.

Uno de los requisitos fundanentales para |la inscripcién de urna
marca es que no quede conprendida dentro de I|as prohibiciones
absol ut as, seflal adas en |os Conveni os i nt er naci onal es, o]
prohi biciones derivadas de derechos anteriores de terceras
per sonas.

Las prohibiciones relativas se refieren a las marcas y nonbres
conerciales iguales o simlares que ya se encuentran regi strados o
en uso desde una fecha anterior, y a cualquier otro derecho de
pr opi edad i ndustri al o] per sonal anterior. El Conveni o
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Centroanericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
seflal a este tipo de prohibiciones en su articulo 10 incisos 0) y

p) .

Este misno articulo 10 indica en sus incisos del a) al fA), q) vy
r), | as  prohibiciones absolutas dentro de Ilas cuales se
encuentran: banderas nacional es, escudos, insignias o distintivos
de |los Estados, nunicipios u otra entidad publica, de organisnos
internacionales o de naciones extranjeras salvo que exista
autori zaci 6n; nonbres, enblemas y distintivos de la Cruz Roja y
entidades religiosas o de beneficiencia; disefios de nonedas vy

billetes de curso legal, estanmpillas, tinbres, etc. ; signos,
pal abras o expresiones que ridiculicen, sean contrarias al orden
publico, la noral y |las buenas costunbres; nonbres, firnas,

patronimcos y retratos de personas distintas de la que solicitan
el registro sin su autorizaci6n; nonbres técnicos o comunes de | os
productos, térmnos genéricos y que sirvan pra indicar |la
nat ural eza de | os productos o servicios, adjetivos calificativos y
gentilicios; térmnos o frases descriptivas 0 que sirvan para
designar especie, calidad, cantidad, o valor del objeto a
prot egerse; sinples colores aislados, envases que sean del dom nio
publico o de wuso comin; sinples indicaciones de procedencia o
denom naciones de origen; los distintivos que puedan inducir a
error por indicar una falsa procedencia, naturaleza y calidad; vy
| os mapas.

Tanmpoco, de conformdad con el articulo 11 de este Convenio,
pueden incluirse dentro de las etiquetas o superficies de |as
mar cas, di bujos o reproducciones de diplonmas, nedallas, premos u
otro signo que haga suponer |a existencia de gal ardones obteni dos,
sal vo que se acredite |la veraci dad de éstos.”

c) El protocolo de nodificaci é6n del conveni o centroanericano para
| a protecci 6n de | a propi edad industrial, concepto y su rel acio6n
con la marca notori a.

[ ALVARADO ACOSTA] 3
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“Al haber analizado el Convenio de Paris, el concepto de |la marca
notoria, y los distintos nmecani snos de represi 6n de |a conpetencia
desleal en Costa Rica, ne parece fundanental y apropiado cerrar
esta investigaci 6n con una vision futuristica en cuanto a la marca
notoria y su proteccién en Costa Rica. Este capitulo no busca
anal i zar profundanmente las normas incluidas en este instrunento,
sino mas bien introducirlas y relacionarlas con el tenma de esta
i nvesti gaci on.

Si bien es cierto que en esta investigacion se analizaron |os
avances en |la proteccion de |a propiedad industrial, al establecer
nueva legislaciéon de fondo y de forma, es a m criterio
correl aci onar estos esfuerzos con el paso que sigue en el futuro,
y que solidifica |la proteccién a | as marcas notori as.

Esta vision del futuro se consolida en un instrunento juridico que
tendrd inplicaciones astronémcas para la tutela de la marca
notoria en Costa Rica. Habl o sobre el Protocolo de Mdificacio6n al
Convenio Centroanericano para la Proteccion de la Propiedad
| ndustrial .

Al respecto, establece |la Licenciada Anabel CGonzéalez: "...el pais
ha suscrito una cantidad inportante de convenios internacionales y
ha promul gado |egislacion en |los diversos canpos. En algunas de
estas de estas areas, los niveles de protecci6on otorgados en el
pais se ajustan relativanente bien a |0s nuevos paranetros
i nternaci onal es, conob podria ser, en general, en el é&rea de |os
derechos de autor y derechos conexos o en el area de nmarcas, con
la reforma del Convenio Centroamericano (sic) de la Propiedad
| ndustrial."119

Dice el articulo 122 del citado protocol o de nodificaci6n: "Cbdi go
de propiedad industrial- El presente instrumento constituye el
Libro Primero del Cbdigo Centroanericano de Propiedad |ndustrial
y al entrar en vigor el Convenio Centroanericano para la
Proteccion de la Propiedad Industrial (lnvenciones vy Disefios
| ndustriales) el msnp constituird el Libro Segundo.

Por ello, podenos notar conmp esta reforma del convenio si incluye
una seccion destinada a l|as patentes, nodelos, y dibujos de
i nvenci 6n, elenmentos los cuales se encuentran ausentes en el
presente Convenio Centroanericano. De tal nmanera, podrianos
afirmar que el Convenio Centroanericano de 1970, no es real nente
un convenio para la proteccién de |la propiedad industrial, sino
mas bien para la proteccion de los signos distintivos de Ila
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enpresa. Sin enbargo, con el protocolo se anplia la nmateria de
protecci 6n, para efectivanmente incluir esta inportante secci 6n de
| a propiedad industrial.

En cuanto al objeto de la nodificacion del libro prinmero,
establece el protocolo: Articulo 1: "Los Estados Contratantes
adoptan el presente Conveni o para establecer en sus territorios un
régimen juridico uniforme sobre marcas, expresiones o sefial es de
publicidad conercial, nonbres conerciales, enblenmas, indicaciones
geogr afi cas y denoni naci ones de origen, asi conp para |la represion
de | a conpetencia desleal en tales materi as.

Por altinmp cabe nencionar que este Convenio tiene una relacidn
directa con el Convenio de Paris, al aplicarse expresanente a
todos los menbros de éste. "Articulo 3.-Personas que pueden
acogerse a la proteccidn... 1) Toda persona que tenga la
naci onalidad de alguno de |os Estados Contratantes o de algun
m enbro del Convenio de Paris para la Proteccion de |a Propiedad
| ndustrial o del Acuerdo que establece |a Organizaci 6n Mundi al del
Comercio, 0 que tenga un domcilio o un establecimento real vy
efectivo en alguno de esos Estados o menbros, se acogeréa al
régi nen previsto en este Protocolo."

Su relacioén con la nmarca notoria

Este protocolo tiene especial inportancia para esta investigacion,
ya que incluye explicitanente wuna referencia a |os signos
di stintivos notorios. Esta inclusién es de trenenda inportancia,
ya que extiende el térmno de notorio a |os nonbres conerciales, y
| as sefial es de propaganda.

Reza el articulo 2 en lo que interesa: "Conceptos...Signo
Di stintivo notorianmente conocido: Un signo distintivo conocido por
el sector pertinente del publico, o en los circulos enpresarial es,
0 conocido en el conercio internacional."” Por ello, venbs conmp |a
tutela especial de |la marca notoria se anplia hacia |los otros
si gnos di stintivos nenci onados anteri ornmente.

Esta nodificacién tanbi én incluye una especial protecciodn para
estos signos. "Articulo 9.- Mrcas inadmsibles por derechos de
t erceros-
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No podra ser registrado conmo marca un signo cuando ello afectara
al gun derecho de tercero, entre otros en |os siguientes casos

c) Si el signo distintivo constituyere wuna reproduccién,
imtacion, traduccién o transcripciéon, total o parcial, de un
signo distintivo notorianmente conocido en cualquier Estado
Contratante por el sector pertinente del publico, o en |los
circuitos enpresari al es perti nentes, o] en el comercio
internacional, y que perteneciera a un tercero, cual esquiera que
san |l os productos o servicios a los cuales el signo se aplique,
cuando su uso fuese susceptible de causar confusidn o un riesgo de
asoci aci 6n con ese tercero, 0 un aprovechamento injusto de la
not ori edad del signo;"

Se puede notar que este cuerpo normativo incluye especificanente
| a proteccién del signo notorio para |os productos o servicios de
simlar indole. Sin enbargo, es inportante que este protocolo
anplia el anbito de protecci én a otros productos, si efectivanente
su pudiere perjudicar al titular de la marca notoria. Sin duda
este es un avance nuy provechoso."

d) El convenio de Paris para |la protecci6n de |a Propi edad
| ndustrial .

[ RUl Z CAMPQS] 4

“El  convenio de Paris para la Proteccion de I|la Propiedad
| ndustrial se constituyé para tal proteccién de |a propiedad

industrial, que a su vez tiene pro objeto las patentes de
i nvenci 6n constituyé para tal proteccion de |la propieda
industrial, que a su vez tiene por objeto las patentes de
invencion, los nodelos de wutilidad, los dibujos o nodelos
industriales, las marcas de féabrica o de conercio, |las marcas de
servicio, el nonbre conmercial, las indicaciones de procedencia o

denom naci ones de origen, asi conpb | a Conpetencia Desleal.

Lo que se pretende a través de este convenio es lograr que exista
cierta proteccidn, en condiciones de igualdad, entre aquellos
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pai ses que | o constituyeron. Todos aquellos paises menbros de |la
Uni 6n, asi conmp sus nacionales, gozaran de la ventajas que |as
| eyes respectivas de cada pais ofrezcan a cada uno de sus
naci onal es, aunque sera necesari o que se cunplan |las condiciones y
formal i dades que cada pais considere conveniente, en orden de que
| ey respectiva pueda ser aplicada.

El Convenio de Paris para la Protecci én de |la Propiedad |Industri al
establ ece en su articulo 10 bis, especificanente en su inciso 3),
una serie de conductas consideradas actos de Conpetencia Deslea
| as cual es se dividen en tres grandes grupos:

1) Cual quier acto capaz de crea una confusi 6n, por cual quier nedio
gue sea, respecto al establecimento, |os productos o |a actividad
i ndustrial o comercial de un conpeti dor

2) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del conercio, capaces
de desacreditar el establecimento, |os productos o la actividad
i ndustrial o comercial de un conpeti dor

3) Las indicaciones o aseveraciones cuyo enpleo, en el ejercicio
del conercio, pudieran inducir al publico a error sobre Ila
natural eza, el nodo de fabricacién las caracteristicas, la aptitud
en el enpleo o la cantidad de | os productos”.

Ha de indicarse que los incisos 1 y 3 se refieren a actos de
confusi 6n, ya que regulan |las actuaciones en |las que, por nedio
del uso de nmarcas, etiquetas u otros distintivos simlares o en
al gunos casos idénticos se induce al cliente a |la adquisicion de
un producto por error.

El inciso 2 hace referencia a |o que henps denom nado actos
tendi entes a desacreditar el buen nonbre del conpetidor productos,
marcas, etc, cuya Unica finalidad es |a captaci6n de clientes por
nmedi o de descrédito y denigraci 6n de | os conpeti dores.

No puede dejarse de lado dos articulos que, si bien es cierto
forman parte del Derecho de Marcas, en el tanto y en el cuanto
sean capaces de producir un dafio, pasan a ser tanbi én o objetos de
tutela en el canpo de |a Conpetencia Desleal.
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El primero de ellos es el articulo 9, que se refiere a la
utilizacién ilicita de marcas de fébrica o de conercio y nonbres
conerciales; en donde lo que etende es la proteccién ante actos
desl eal es del tipo que se ha conocido |onmb de confusi6n, en donde
el agente desleal utiliza sin autorizacioéon del titular, ya sea la
marca O nonbre conercial, para su beneficio sin la debida
aut ori zaci on.

El articulo 10 de dicho cuerpo legal, mantiene la msma |inea que
el precedente, en el sentido que brinda proteccion contra |os
di versos tipos de falsificaciones.

| articulo 10 del inciso 2 indica que la represion de |os actos
previstos en los articulos 9. 10 y 10 bis, podran ser ejercitados
por sindicatos y asociaciones de representantes de |os
i ndustriales, productores o0 conerciantes interesados Yy cuya
exi stencia no sea contraria a las |leyes de sus paises, |o cual se
hara ante | as i nstanci as j udici al es o] | as aut or i dades
adm ni strativas de acuerdo a las leyes internas de |os respectivos
pai ses.

En el caso de Costa Rica dichos procedi mentos, de conform dad con
el articulo 17, parrafo tercero de la Ley de Pronocién de la
Conpetencia y Defensa efectiva del Consunmidor, serian en la via
judicial el procedimento sunmario establecido en los articul os 432
y siguientes del Codigo Procesal Cvil y en la via admnistrativa
por medio de la Com si6n Nacional del Consumidor prevista en el
articulo 50 de la Ley de Pronocion de !a Conpetencia y Defensa
efectiva del Consum dor

En cuanto a |las sanciones previstas por este Convenio es poco |lo
gue se puede decir, ya que en realidad io que se plantea es un
conprom so de cada Estado, de prever nedidas para castigar a |os
infractores; por io cual dependerd de la legislacién interna e!
determ narl as.

La Uni ca sanci 6n que se establece, si asi se |le puede |lamar es el
enbargo a la inportaci 6n de productos, en lugares en que |la marca
ilicita o las indicaciones falsas tengan derecho a |la proteccion
legal, lo cual a la vez resulta nuy vago, ya jque se indica una
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serie de casos en que el Estado no estd obligado a |levar a cabo
el enbargo, tales conb: el caso de transito, asi conb en el caso
de que |l a |egislacion no contenple el enbargo.

Debenps sefial ar que esta sanci 6n se aplica Unicanente en el caso
de productos inportados, dejandose de |ado aquellas situaciones
gue se desarrollan exclusivanmente dentro de un territorio
determ nado, por ejenplo el caso de que una enpresa nacional
utilice una etiqueta de otra enpresa nacional sin la venia de
aquel la para la distribucion de un determ nado producto dentro de
las fronteras nacionales, en donde obvianmente no nedia Ila
i mportaci 6n, ante tal hipbtesis seria inaplicable el enbargo que
prevé el Convenio de Paris.

En definitiva es nuestro parecer que el Convenio de Paris deja un
vaci 6 enorne en cuanto a l|las sanciones a |os actos desleales el
cual debe de ser |lenado por cada Pais al instaurar |as normas que
mas | es convengan.

Sin enbargo, la situacio6n anterior viene del todo a ser subsanada
por |la Ley de Observancia de Derechos de |a Propiedad Intel ectual,
N° 8039, en sus articulos ,10 a 17, que "nacionaliza" jas nornmas
del Convenio, y les da contenido, en el sentido, de que, por
ejenplo la inposicion de nedidas de frontera ante |la trasgresion
de | os derechos por dicha ley tutel ados es posible.”

e) Anélisis del Articulo 6 bis del Convenio de la Unién de Paris

[ GUTI ERREZ BLANCQ °

“No es posible ubicar claranente el articulo 6bis en alguna de |as
dos categorias de nornmas del CUP apuntadas anteriornmente, en razon
de las dudas que genera su frase inicial que dice: "1) Los paises
de la Union se conproneten, bien de oficio, si la |egislacién de
pais lo permte, bien a instancia del interesado, a rehusar..." En
este sentido, nuestra posicion es que la uUnica discrecionalidad
legislativa pernmitida en este articulo es la posibilidad de que
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cada Estado determine si la aplicacién de la norma puede ser de
oficio o a instancia de parte, pero, que en todo caso, l|la norna
permte su innediato cunplimento, por |o que podenbs afirmar que
di cha norma es "autojecutiva".

En cuanto a su aplicaci én concreta en Costa Rica, debenpbs recordar
gue no existe norma alguna que permta de oficio denegar un
registro de marca, invalidarlo o prohibir su uso por simlitud o
identidad con otro signo distintivo no inscrito, por |o que en
aplicaci é6n del principio de reforma ninim, debenps entender que
actual nente, s6lo se permte la aplicacion del articulo del 6 bis
CUP cuando es recl amada expresanente por |a parte interesada.

Lo anterior inplica que el registrador no puede denegar de oficio
un registro marcario por identidad o simlitud con una narca
notori a. Este pl ant eam ent o, de reducir | a activi dad
adm nistrativa en el nonento de defender |os registros narcarios
frente a las posibles identidades o simlitudes con otros signos
distintivos, que a algunos les podrda parecer alarmante, es
consecuente con la normativa de |los maAs nodernos sistenas
marcari os conb el Sistema de |la Marca Comunitaria, en este sistemn
concreto, por ejenplo, se ha Ilegado incluso a aceptar que el
problema de identidad o simlitud entre dos registros marcarios

es una situaci 6n neranmente subjetiva que debe ser defendida por
los titulares de los signos, por |lo que incluso es posible la
coexistencia de dos mmrcas idénticas inscritas a nonbre de
distintos titulares y para proteger |los msnbs productos o
servi ci os.

Requisitos de la marca notoria en el articulo 6bis del CUP

A diferencia de | o que parece exponer la jurisprudencia patria, la
calificaci6n de marca notoria exige la concurrencia de una serie
de requisitos claranente determ nados, y cuya exi stencia debe ser
previ ament e verificado por el Juzgador . A continuaci 6n
realizarenps un analisis detallado de |os el enmentos requeridos por
el articulo 6bis del CUP

Tipo de marca. La protecci 6n especial otorgada por el articulo
incluye ani camente |as marcas de fabrica o de comercio, no asi |as
marcas de servicios. Sin enbargo, la solucidén a dicho aspecto se
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encuentra en el inciso 2 del articulo 16 de ADPIC que, teniendo
presente |as salvedades que adelante analizanbps sobre su
aplicacién directa, obliga a anpliar la proteccién tanbién a |as
mar cas de servi ci 0S.

Signo no inscrito. La finalidad de la norma determna que |a
protecci 6n especial de la narca notoria abarca unicanmente a |os
signos no inscritos. No se debe <confundir la marca que
supuestanente es notoria con el signo transgresor, el cual puede
estar inscrito o no, segun el caso. En este sentido, debenos
recordar que l|la nmarca notoria es un limte al principio de
registro y no a otros.

Not ori edad del signo

La marca se considera notoria cuando por consecuencia de
experiencias anteriores es reconocida por una parte inportante del
publico consunmidor conb propiedad de un determ nado enpresario
Asi, podenps afirmar que estanbps ante un criterio que depende, en
gran nedida, de la efectiva inpresién que el publico consum dor
haya recibido. Las pautas a continuaci 6n sefial adas delinmtan este
concepto juridico indeterm nado del "publico consum dor."

En primer lugar, es evidente que este reconocimento inplica una
i dea especifica sobre |os productos o servicios que el consum dor
acostunbra a distinguir por nedio de la marca, pero no
necesarianente, inplica que se requiera una inpresion de alta
calidad respecto de dichos productos o servicios. Esta distincion
entre la cantidad de | os consum dores que deben reconocer |a mnarca
y la indiferencia respecto del nivel de calidad que en ellos

evoque, es |lo que ha Ilevado a la doctrina a sefalar
acertadanente, que la difusidén de la marca notoria es un requisito
cuantitativo. Efectivanente, |o requerido es que una buena

cantidad de |os consum dores de determ nado sector reconozcan |a
marca e identifiquen con ella a su usuario, y no necesarianente
inmporta la especial actitud que éstos tengan hacia esa marca. En
cuanto al reconocimento del usuario de la marca notoria, si bien
es cierto que |la norma exige que el puablico reconozca que se trata
de un beneficiario del CUP, la inposibilidad material que encierra
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dicho requisito pernmte matizarlo en el sentido de que seré
suficiente con que el consum dor sea consciente de que |la nmarca es
propi edad de un tercero.

Al cance territorial de la notoriedad. OQro criterio delimtador
del publico consum dor que debe reconocer la nmarca notoria |o
constituye el territorio. El articulo 6bis del CUP es nuy claro en
cuanto a que la autoridad conpetente debe estimar que el signo es
notorio en el pais donde se reclanma |a proteccion; por ejenplo que
es en Costa Rica, y no en otras latitudes del mundo. MCarthy
explica claranmente el punto cuando dice que se trata del caso en
gue la fama de la nmarca |Ilega a |os Estados Unidos previanente a
sSu inscripcion. Es por esta razon que legislaciones comb la
Espafiol a exigen que se denuestre el "uso previo" en Espafia cono
prueba de la notoriedad de | a marca.

Criticanmbs aqui una practica constante en la jurisprudencia
costarricense, pues independientenente de |los aspectos de
soberania que inplica proteger una notoriedad obtenida en el
extranjero, se debe recordar que los Tribunales y el Registro de
Costa Rica, tienen |la obligacidn de proteger a |os consuni dores,
por lo que se debe estudiar y proteger necesarianente a nuestro
publico consum dor

En este sentido, existen nmuchos nedios fehacientes para denostrar
la notoriedad de una nmarca en un pais determ nado, éstos
conprenden desde estudios cientificos de opinidn publica hasta |a
denostraci 6n del uso de la marca en el territorio determ nado; sin
enbargo, se debe seflalar que esta Uultima via ha perdido
importancia, en el anbito internacional, en virtud del inciso 2
del articulo 16 de ADPIC, pues a l|la hora de denobstrar la
notoriedad de wuna nmarca se permte tomar en cuenta sSu nera
pronoci 6n en el pais correspondiente.

Sector concreto del nercado. La norma en conentario determ na
expresamente que un tercer criterio delinmtador del publico que
debe reconocer el signo distintivo es el sector concreto de bienes
y servicios que l|la supuesta nmarca notoria distingue. Asi, seré
suficiente con denpbstrar que una parte inportante de |os
consum dores del sector determnado reconocen |la marca cono
propi edad de un tercero, para afirmar que ésta es notorianente
conoci da. Consideranbs que en el respectivo analisis no se debe
tener en cuenta el sector de productos o servicios segun la
clasificaci6on internacional de éstos, se debe recordar que |os
objetivos de |la clasificaci én son puranmente adm nistrativos
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Por ultino, y en conclusio6n, apoyandonos en |la nornma analizada,
proponenos | a siguiente definicién de nmarca notori a:

"es aquella marca de fabrica, de conercio o de servicios no
inscrita que |la autoridad conpetente considera que es notorianmente
conoci da por un sector de consum dores en el pais cuya proteccion
se reclama, conop una nmarca propiedad de una persona que pueda
beneficiarse del CUP"'.™"

f) Marcas y su protecci 6n en el derecho conparado

[ JALI FE DAHER] ¢

“No hay duda de que nuestro pais ha abatido considerabl enente su
ancestral rezago en materia de propiedad intelectual, y de que
actual nente goza de un esquema |egal que en térm nos generales
puede calificarse conb noderno y eficiente.

No queda duda, tanpoco, de que el perfeccionamento en la
cobertura de los derechos de patentes, marcas y de autor,
constituye un presupuesto del desarrollo econémco del pais, una
base noral prinmaria de proteccion al conmercio, y un conpron so
col ectivo de reivindicacion a |l os aportadores de arte y talento.

Y en ese sentido, una de |as grandes deudas que el sistena
naci onal de protecci 6n de marcas sigue padeci endo, se conforma por
| a i nexistencia de defensa prelimnar que se concede al titular de
una nmarca registrada para inpedir que nmarcas confundibles a la
suya puedan ser otorgadas

En la mayor parte del mundo, quien es propietario de una nmarca
regi strada tiene el derecho de oponerse a que una nueva narca sea
concedi da, cuando la msnma pueda significar una afectaci 6n de sus
[ egitinos intereses. En nuestro pais, en canbio, |a nueva narca
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es otorgada sin da oportunidad a inpedir el dafio al afectado,
reposando |la pureza del sistenma, Unicanente, en la |abor que |a
autoridad despliegue para evitar la coexistencia de narcas
conf undi bl es. En contra de la oposicién se ah sostenido que |a
escasa cultura de marcas en nuestro pais inpedia su puesta en
mar cha. Hoy ese argunento no es ya apel abl e.

Es claro que el sistema de oposicion habra de significar denoras
notables en Ila consecucion de registros, y que ello podria
desal entar la tramtaci 6n de solicitudes naci onal es.

Sin enbargo, debe tambi én reconocerse que un sintoma de maduraci 6n
deberéd consistir en sacrificar algunos nmeses de espera, a canbio
de wun increnento sensible de la seguridad juridica que debe
entrafia | a apropi aci 6n de una nar ca.

Bajo el sistema actual el margen de riesgo es altanente
preocupante, y son ya muchos los litgios que pretenden corregir
situaci ones que pudieron haberse evitado a través de los filtros
adecuados.

Para quien tiene una marca que se invade con un nuevo registro la
afectaci 6n se traduce en seguir un juicio largo, conplejo vy
cost 0so0, buscando nulificar el registro agresor, con I|a
consecuencia inmediata de que I|la mrca ilegal se utilice
i mpunenente durante un largo periodo. Y para quien obtiene una
nueva marca, el nodelo actual inplica tanbién el grave resigo de
gue en los prineros afios del registro éste pueda ser revocado,
bajo el expediente de su concesio6n irregular o negligente. En
esta segunda situaci 6n, |os gastos de publicidad e introducci6n de
| a marca suel en verse serianente anenazados.

Al final, el sistena de oposicidn se erige conb una neta nedia
inevitable en nuestro transito hacia un esquema responsable vy
acabado de protecci6n de |os signos distintivos.”
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2 NORMATI VA

a) Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

[ ASAVBLEA LEG SLATI VA] 7

Articulo 4°- Prelacién para adquirir el derecho derivado del
registro de la marca. La prelacién en el derecho a obtener el
regi stro de una narca se regiréa por |las siguientes nornas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, |a persona que
la esté usando de buena fe en el conercio desde la fecha nas
antigua, sienpre que el uso haya durado mas de tres neses O
i nvoque el derecho de prioridad de fecha mas anti gua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el conercio o se haya
utilizado nenos de tres neses, el registro serd concedido a la
persona que presente primero la solicitud correspondiente o
i nvoque el derecho de prioridad de fecha nmas antigua, sienpre que
se cunplan | os requisitos establ eci dos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelacion en la
presentaci 6n de dos o mAs solicitudes, seran resueltas segun la
fecha y hora de presentaci 6n de cada una.

El enpleo y registro de marcas para conercializar productos o
servicios es facultativo.

Articulo 8°- Marcas inadm sibles por derechos de terceros. Ni ngun
signo podr& ser registrado conmb marca cuando ello afecte algln
derecho de terceros, en | os siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o simlar a una marca, una indicacion
geografica o una denom naci 6n de origen, registrada o en tranmte
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de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, vy
di stingue los msnbs productos o servicios u otros relacionados
con estos, que puedan causar confusi én al publico consum dor.

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte d) de
la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser
idéntico o simlar a una marca, una indicaci6n geografica o una
denomi naci 6n de origen, registrada o en tranmte de registro por
parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue |os
m snos productos o0 servicios o productos o servicios diferentes,
pero susceptibles de ser asociados con |os distinguidos por |a
marca, la indicacidon geografica o la denom naci6n de origen
anterior.

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte d) de
la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar
idéntico o simlar a una marca, 0 una indicaci6n geogréafica o una
denom naci 6n de origen usada, desde una fecha anterior, por un
tercero con nejor derecho de obtener su registro, segun el
articulo 17 de esta Ley, para |los msnbs productos o servicios o
productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser
asoci ados con los que distingue la respectiva nmarca, indicacion
geogr afi ca o denom naci 6n de origen, en uso.

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte d) de
la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusién, por ser
idéntico o simlar a un nonbre conercial o enblema usado en el
pais por un tercero desde una fecha anterior

e) Si el signo constituye una reproducci6n, imtacio6n, traduccion
o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo
not ori anente conoci do en cual qui er Estado contratante del Convenio
de Paris por el sector pertinente del publico, en los circulos
enpresariales pertinentes o en el conercio internacional, y que
pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean |os productos o
servicios a |los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte
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susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociaci6n con
ese tercero o un aprovechamento injusto de la notoriedad del
si gno.

f) Si el uso del signo afecta el derecho de |a personalidad de un
tercero, en especial tratandose del nonbre, la firma, el titulo,
el hipocoristico, el seudoninb, la inmagen o el retrato de una
persona distinta del solicitante del registro, salvo si se
acredita el consentimento de esa persona o si ha fallecido, en
cuyo caso se requerird el de quienes hayan sido declarados
judicialmente sus herederos. Si el consentimento se ha dado en el
extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo
coOnsul costarricense.

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nonbre, la inmagen o el
prestigio de una colectividad |ocal, regional o nacional, salvo s

se acredita el consentimento expreso de |a autoridad conpetente
de esa col ecti vi dad.

h) (Asi derogado por el articulo 1° aparte e) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

i) Si el signo constituye una reproducci6n o imtacion, total o
parcial, de una nmarca de certificaci én protegida desde una fecha
anterior.

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte d) de
la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de
autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

k) Si el registro del signo se solicité para perpetrar o
consolidar un acto de conpetencia desl eal.

Articulo 17°- Oposicién con base en una narca no registrada. Una
oposi ci 6n sustentada en el uso anterior de la narca se declararé
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i nprocedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el
Registro de |la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. E
Regi stro acumulard |os expedientes relativos a la solicitud de
registro objeto de la oposicion y a la solicitud de registro de |la
mar ca usada, a fin de resolverlos conjuntanente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de |os quince dias
contados a partir de la presentacién de la solicitud. Cuando quede
probado el wuso anterior de la marca del opositor y se hayan
cunplido los requisitos fijados en esta ley para registrar |a
marca, se |le concedera el registro. Podrd otorgarse tanbién el
registro de la marca contra l|la cual sea susceptible de crear
confusi6n; en tal caso, el Registro podra limtar o reducir la
lista de los productos o servicios para |os cuales podr& usarse
cada una de las marcas, y podra establecer otras condiciones
relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de
conf usi on.

3 JURI SPRUDENCI A

a) Aspectos sobre |a declaratoria de Nulidad del acto de
i nscripci én

[ TREIBUNAL SEGUNDO CI VIL]®

Resol uci 6n N ° 365

TRI BUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION PRIMERA .-San José, a |as nueve
horas del veintiséis de setienbre del dos ml. -

Proceso ORDI NARI O establecido en el JUZGADO QUINTO CIVIL DE SAN
JOSE , por AAF MCQUAY INC. , representada por Gerald L.Boehrs, de
cal i dades desconocidas, contra MACQUAY DO BRASIL | NDUSTRI A E
COMERCI O SOCI EDAD  ANONI MA . - Intervienen conob  apoderados
especiales judiciales de |la sociedad actora |los |icenciados Jorge
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Tristan Trelles y Maria del Mlagro Chaves Desanti y de la
soci edad demandada Marisia Jinménez Echeverria y Edgar Villal obos
Br enes. -

RESUL TANDGO

1.- La presente demanda cuya cuantia se fijé en la suma de dos
mllones de colones es para que en sentencia se declare:"” 1. Qe
la marca de fabrica y conercio MCQUAY (Disefio), es una nmarca de
origen de ESTADOS UNIDOS DE AMERI CA que pertenece a AAF- MACQUAY
INC., quien es la uUnica que tiene derecho inscribirla en Costa

Rica. 2. Que la inscripcidén de la marca de fabrica y conercio
MCQUAY a favor de |a demandada se efectu6 en Costa Rica en
contravenci 6n de Proteccion de la Propiedad Industria

establecida en el Convenio de Paris. 3. Qe es nula y en
consecuenci a debe procederse a |la cancelaci 6n de |la inscripcion de
la marca de fabrica y conercio MCQUAY (Disefio), en clase 11 de la
nomencl atura internacional, efectuada en e Registro de Ila
Propi edad Industrial de Costa Rica que, consta en el acta nuanero
91.676, tonp 295, folio 43, para proteger y distinguir |os
siguientes productos: . aparatos el éctricos de uso personal;
apar at os el ectrodongésti cos; y . partes y conponentes de aparatos
e instrunmentos 4. Que debe condenarse a |a demandada al pago de
| as costas procesales y personales de este juicio. 5. Que debe
condenarse a |la demandada al pago de dafios y perjuicios por |a
suma de C 2.000. 000,00 (DOS M LLONES DE COLONES). -"(Sic).

2.- La sociedad accionada fue debi danente notificada de |a demanda
y la contest6 negativanente oponi éndole |as excepciones de falta
de derecho y | a genérica de sine actione agit.-

3.- El Ilicenciado Frank Araya Knudsen, Juez Quinto Cvil de San
José, en sentencia dictada a |as quince horas del catorce de junio
del dos ml, resolvio:"...POR TANTO De conform dad con | os hechos

tenidos por denbstrados, el aspecto que se tuviera conb no
det er mi nado, consi deraciones de fondo efectuadas y los articul os
citados, se acogen |as excepciones de falta de derecho y Ila
genérica de sine actione agit que forrmulara |a parte accionada. En
consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extrenps |a
presente demanda ordinaria de AAF-McQuay Inc., representada por
Jorge Tristan Trelles, <contra MQay Do Brasil Industria e
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Conmercio Sociedad An6nima, representada por Marisia Jineénez
Echeverria y Edgar Villal obos Brenes. Lo anterior se resuelve sin
especial condena en costas al estinmarse que la parte actora y
perdi dosa ha litigado de buena fe."(Sic).

4.- De dicho fallo conoce este Tribunal en virtud de apelacidn
i nterpuesta por |a apoderada de |la actora. Esta sentencia se dicta
dentro del plazo de |ey. En | os procedi m entos se han observado
| as prescripciones correspondi entes.

REDACTA | a Juez MOLI NA ESCOBAR; Y,

CONSI DERANDG

|.- La parte actora indicéo en su denmanda, entre otros aspectos,
gue desde el afio 1933 ha desarrollado el negocio de fabricacioén y
venta de equi pos de cal efacci 6n, ventilacion y aire acondi ci onado,
constituyéndose en uno de los principales fabricantes vy
conercializadores en el nundo de este tipo de equipo, que esta
enpresa es la Unica y exclusiva propietaria de la marca de féabrica
y comercio originaria de |os Estados Unidos de Aneérica, MCQUAY, |a
cual cuenta con gran fama y prestigio internacional, |ogrando su
inscripcién en ese pais en 1966, bajo el numero de registro
813. 449, que sus productos se venden en 65 paises de Angrica,
Europa y Asia y esa marca se encuentra debidamente regi strada en
21 paises alrededor del mundo. Que el dos de enero de 1975 la
actora y la enpresa brasilefia Coil Participacoes E Enprendi nentos
LTDA. constituyeron la conpafiia denom nada MCQUAY DO BRASIL
INDUSTRIA E COVERCIO, |la que el 15 de ese msnb nes y afio
suscribi 6 con MCQUAY-PERFEX [INC., conpafiia del misnp grupo
corporativo de l|la demandante, un contrato de licencia de narca
conercial nediante el cual establecieron los térmnos de |os
usos de l|las marcas conerciales propiedad de AAF-MCQUAY INC. e
inscritas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de
Brasil, bajo el registro numero 720613, el 13 de junio de 1972 y
el diseflo bajo el registro namero 210950, el 13 de setienbre de
1972. Que en ese contrato la actora le otorgd a |a denmandada
ciertos derechos de conform dad con el contrato de asistencia que
se nenciona de fecha 10 de dicienbre de 1974, que incluian una
licencia exclusiva para fabricar y ensanblar |o0s productos
excl usi vos de AAF- MCQUAY INC. y vender tales productos en Brasil
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Ademés |l e otorg6 una licencia, nediante la firma de un contrato de
licencia de marcas conerciales sin pago de regalias, de fecha 15
de enero de 1975, segun el cual la demandada podria wutilizar
ciertas marcas conerciales de la actora, incluyendo |la narca
conercial MCQUAY, en el acuerdo de que dicha licencia tendria
validez Uunicanente mentras el contrato de asistencia técnica
estuvi ese en vigencia. Dicho contrato fue inscrito el 19 de julio
de 1982 por |a demandante, en la Oicina de Marcas conercial es de
Brasil bajo el nuamero 9774/ 79. Que en 1984 el referido contrato
termné y la demandante no suscribié un nuevo contrato con la
conpafiia brasilefia. Indica que luego de la term naciobén de

contrato de licencia de marcas conerciales, Coil Participacoes E
Enprendi mentos LTDA., actuando en representaci é6n de |a conpafia
demandada, sin la autorizacién y conocimento de su socio, la
enpresa actora, solicitd la cancelacion de |las narcas conercial es
propi edad de AAF- MCQUAY INC., |logrando su conetido y presentd dos
solicitudes para el uso de la marca conercial MCQUAY, marca que
posteriornente intentd inscribir a su nonbre el 20 de junio de
1985, sin el conocimento previo de |la actora, a pesar de que en
el contrato de licencias de marcas conerciales, se habia acordado
gue en caso de su termnacion |la accionada dejaria de usar todas
|l as marcas conerciales bajo licencia y no aduciria derecho al guno
por el uso previo de las msmas. En nmarzo de 1986 |a demandada
reformd sus estatutos y |la conpafiia actora retird su participaci 6n
conb accionista de esa enpresa y conp ésta no tenia conocimento
de los procedimentos de cancelacion que se efectuaban en su
contra, en un acto de nera tolerancia y buena fe, le permtid a la
MCQUAY DO BRASIL I NDUSTRIA E COVERCI O LTDA. wutilizar el MCQUAY, en
su denom naci 6n social, por un plazo de 3 afios, en el entendido de
gue pasado ese tienpo |a denmandada deberia canbiar su denom naci 6n
social por otra, en la que no se utilizara el nonmbre MCQUAY, sin
gue la accionada procediera conforne se habia conpronetido.
Mani fi estan que aun cuando |os estatutos de |a conpafiia demandada
|l e permten hacer uso de |l as marcas de |a demandante, ante |os
actos de mala fe que ha efectuado, se pretende revocarle dicha
autorizaci6on y prohibirle la utilizacion de la marca MCQUAY en
Brasil o en alguna otra parte del nundo. Que |a demandada sin ser
la titular de |los derechos de la nmarca de repetida cita, la ha
inscrito en varios paises incluyendo Costa Rica, encontrandose esa
inscripcién vigente hasta el 13 de junio del 2005. Pide que en
sentencia se declare que la narca de fabrica y conercio a que se
ha hecho referencia, incluyendo su disefio, es una marca de origen
de Estados Unidos de Angrica y pertenece a la actora, quien es la
anica que tiene derecho a inscribirla en Costa Rica, que la
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inscripcién de esa marca de fébrica y comercio a favor de la
demandada, se efectu6é en Costa Rica en contravencion de la
Protecci 6n de |a Propiedad Industrial establecidos en el Convenio
de Paris, que es nula y en consecuencia debe procederse a la
cancel aci6n de la inscripcion de la marca de fabrica y conercio
MCQUAY (di sefio), en clase 11 de la nonenclatura internacional,
ef ectuada en el Registro de |la Propiedad Industrial de Costa Rica
y que debe condenarse a |a demandada al pago de las costas
procesales y personales, mas la suna de dos mllones de col ones
por dafios y perjuicios. (Ver folios 171 a 175)

I1.- En este proceso |o que se pretende fundanental mente es la
declaratoria de nulidad de actos o disposiciones admnistrativas,
relativas a la inscripcion marcaria, considerando este Tribunal
que el asunto es de natural eza contencioso adm nistrativa y por |lo
tanto se declarard inconpetente en razon de la materia y ordenara
remtir los autos al Tribunal Contencioso Admnistrativo y GCivi
de Hacienda, para |lo que a bien tenga disponer (articulos 13 y 43
del Coédigo Procesal Civil). Ya este msno Tribunal se ha
mani festado en el msno sentido en pronuncian entos anteriores,
pudi endo citarse conp antecedente |a resolucién nanero 229 de |as
nueve horas del nueve de junio del dos mil, de esta misna seccioén
la que en |lo que interesa se transcribe para evitar repeticiones
i nnecesarias, en |la fundanentaci 6n de esta decl aratori a:

" 1l.- La Sala Prinera de la Corte Suprema de Justicia, en sus
pronunci am entos ha sefialado: "... esta Sala en resoluciones N°
134 de las 14:30 horas del 29 de octubre de 1993 y N 119 de |as
14: 15 horas del 27 de julio de 1994, manifestd lo siguiente: "...
La decl aratoria de nul i dad de act os o] di sposi ci ones
adm nistrativas es wuna funcidon atribuida a la jurisdiccion
contenci oso admi nistrativa en el articulo 1° de la Ley Regul adora
de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, en |os siguientes
térmnos: "Por la presente ley se regula Ila Jurisdiccion
contenci oso administrativa establecida en el articulo 49 de la
Constitucion Politica, encargada de conocer de |as pretensiones
gue se deduzcan en relacion con la legalidad de los actos vy
di sposiciones de la Admnistracion Publica sujetos al Derecho
Adm ni strativo"

L. - La inscripcion del nonbre conercial en cuestidn, en el
Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, es un acto
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adm nistrativo sujeto al Derecho Adm nistrativo. Por su parte

el articulo 110, inciso 1, de la Ley Organica del Poder Judicia

establece que los juzgados de |o contencioso admnistrativo y
civil de hacienda conoceran: " De 1los juicios contencioso-
adm ni strativos que se promuevan con el objeto de proteger a toda
persona en el ejercicio de sus derechos admnistrativos, cuando
ést os sean |esionados por disposiciones definitivas de cual quier
nat ural eza, dictadas por el Poder Ejecutivo o sus funcionarios,
las municipalidades y toda institucion estatal, auténoma o
sem aut 6noma, actuando conb personas de derecho publico y en uso
de facul tades regl adas".

| V. - En el sub lite, con la demanda |o que se pretende
fundamental mrente es que se declare |la nulidad de actos o
di sposi ciones admnistrativas, que en nuestro parecer, con la
nueva normativa vigente, bien podrian ser conocidos directanente
por el Registro de la Propiedad Industrial, segin |lo regulado en
la LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DI STINTIVOS, N 7978, que rige a
partir de su publicaci én en La Gaceta N( 22 del 1( de febrero de

2000. Asi se deduce de sus articulos 7, 8, 26, 27, 37 (que
permte aun |l a declaracién de oficio de la nulidad con rem sion al
articulo 173 incisos 1) al 3) de la Ley Ceneral de Adm nistracion
Pablica, N( 6227, de 2 de nmayo de 1978 -decl araci 6n de |esividad
adm nistrativa-), 44, 66, 67, 73, 75, 82 a 85, que autorizan un
procedimento adm nistrativo, donde se garanticen |o0s principios
del debido proceso, para que ha pedido de cual quier persona con
interés legitino o de oficio, el Registro de l|a Propiedad
I ndustrial, declare la nulidad del registro de una nmarca, Si
contravi ene alguna de |as prohibiciones previstas en la ley. Los
tribunal es conpetentes para pronunciarse sobre |la nulidad del acto
adm ni strativo que ordena wuna inscripcion nmarcaria son |os
contenci oso admnistrativos y no los civiles, en razén de Ila
tramtacion propia del derecho publico a que se sonete esa
inscripcién y a |la especialidad de |a nmateri a.

V.- En arnmonia con todo | o expuesto, este Tribunal considera que
el asunto es de naturaleza contencioso admnistrativa y por lo
tanto se declarara inconpetente por razén de la materia, vy
ordenara remtir los autos al Tribunal Contencioso Administrativo
y Civil de Hacienda, para |lo que a bien tenga disponer (articulos
13 y 43 del Codigo Procesal GCvil)."
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POR TANTO

Por tratarse de materia contenciosa admnistrativa, este Tribuna
se declara inconpetente para conocer de este asunto y ordena
remtirlo al Tribunal Contencioso Admnistrativo y GCvil de
Haci enda del Segundo Circuito Judicial de San José. Se |le previene
a las partes que en el plazo de tres dias, seflalen lugar dentro
del perimetro judicial de ese Tribunal, o nedio para atender
notificaciones, bajo el apercibimento de que en caso de no
hacerl o, quedaran notificadas de |as resoluci ones posteriores con
s6l o que transcurran veinticuatro horas después de dictadas.

b) Analisis del articulo 8 de la Ley de Marcas

[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VQ ®

Exp. N° 02-674-163- CA

Resol uci 6n;: N° 38-2008-S. X

Tri bunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Seccidn
Déci ma. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, Anexo
A, a las diez horas y veinticinco mnutos del dieciocho de
novi enbre del dos m | ocho. -

Se conoce recurso de apelacion de la actora dentro de proceso
ordinario cont enci oso-adm ni strativo de Pepsi co, I nc.
representada por su apoderado especial judicial, Luis Pal Hegedus,
cédula de identidad N 1-558-219 contra el Estado, representado
por su Procurador Adjunto, Omar Rivera Mesén, cédula de identidad
N° 1- 606-129. Anbos representantes son nayores, casados una vez,
abogados y veci nos de San José. -

Resul t ando:

) Fijada la cuantia de este asunto conp inestimble (véase
resolucion de f. 89), la demanda es para que en sentencia se
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declare: la Nulidad de la resolucién N° 5946 de las ocho horas
qui nce mnutos del tres de octubre del dos m | uno, dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial del Registro Publico y la
nulidad de la resolucion N 488-2002 de quince horas veinte
mnutos del treinta de abril del dos ml| dos, dictada por el
Tri bunal Contencioso Adnministrativo, Seccién Tercera (véanse
escritos de interposicion de | a demanda, especificanmente el f. 3y
deducci 6n de |a denanda, especialnmente f. 49, donde se nencionan
| os actos inpugnados y f. 57, donde se solicita |la anul acién). -

1) El Estado contestd negativanmente |la demanda y pididé que se
declare que | o actuado por el Regisro de |a Propiedad Industrial y
| a Secci6n Tercera de este Tribunal, es conforne a derecho. Pidié
ademas, que se condene a la actora al pago de anbas costas por la
acci 6n. Asimsnpb, opuso |la excepcién de falta de derecho (véase
escrito de contestaci 6on, fs. 73-83 y especialnmente f. 82).-

I11) Que la jueza de instancia, Licda. Lorena Mintes de Cca Monge,
por medio de su sentencia N° 1413-05 de las diez horas del cinco
de dicienbre del dos ml| cinco, desestinmd |a demanda en su todos
sus extrenos, sefalando en |la parte dispositiva de la msm, |o
siguiente: "Se declara con lugar |a defensa de falta de derecho y
en consecuencia, sin lugar en todos sus extrenbs |a denmanda
establ ecida por PEPSICo, Inc., contra el Estado.- Se mantienen
incolumes la (sic) resoluciones No. 5946 de ocho horas quince
mnutos del tres de octubre del dos ml wuno dictada por el
Registro de |la Propiedad Industrial y la No. 488-2002 de quince
horas veinte mnutos del treinta de abril del afio dos m| dos

di ctada por la Seccion Tercera del Tri bunal Cont enci 0so
Adm ni strati vo, en calidad para aquella época de Superior
Jerarquico.- Son a cargo de la parte vencida anbas costas de esta
acci on” . -

V) Que la parte actora apel6 la sentencia nencionada y dicha
apel aci 6n fue adnitida por el Juzgado y en razén de ello conoce de
la msma este Tribunal. -

V) Al asunto se le ha dado el tramite que le es propio y no se
notan defectos que invaliden |o actuado o que deban ser
corregidos, por |lo que se procede a dictar sentencia dentro del
térmno que lo permten las |abores del Despacho, previa la
del i beraci 6n de rigor. -

Redacta el Juez Canal es Her nandez;
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Consi der ando:

|. La actora aporta en su escrito de interposicion del recurso de
al zada, |os siguientes docunentos aparentenente conb prueba para
nmej or resolver, pues no |o pide expresanente (véase ofrecimento a
fs. 119-122): 1) Declaraciéon jurada de la sefiora Kelly Mahon
Tullier; 2) Copia de una pagina pronocional que incluye la marca
"CHEETCOS"; 3) Lista de paises en los cuales se vende actual nente
| os productos anparados bajo la marca "CHEETOS'; 4) Lista de
paises en los cuales se encuentra registrada |la marca "CHEETCOS';
5) Copia de los Certificados de Registro y renovaci 6n de |la marca
"CHEETCS" en clase 30 internacional en varios paises; 6) Lista de
paises en los «cuales PepsiCo, Inc. y sus afiliadas tiene
actualmente solicitudes pendientes de registro de la nmarca
"CHEETOS"; 7) Copia del enpaque inicial de |os productos anparados
bajo la marca "CHEETOS'; 8) Copia de varios enpaques de |os
product os anparados bajo |la marcha "CHEETOS' utilizados en varios
pai ses al rededor del nundo; 9) Copia de una revista que data de
1964 describiendo los prinmeros anuncios de television para |la
marca "CHEETOS" en |os Estados Unidos de Anmérica; 10) Fotografias
de anuncios y afiches destacando |la marca "CHEETOS'; 11) Copia de
| a sentencia del expediente 03-07756 del Registro de |a Propiedad
Intel ectual de Guatenala (véanse |os docunentos ofrecidos a fs.
127-151) . -

Tal prueba debe ser rechazada, por <cuanto no se considera
importante para resolver debidanente el recurso, amen que debio
haber sido ofrecida por |la parte en el nonmento procesal oportuno,
no pudi éndose constituir la prueba para nejor proveer en un
remedio para la incuria de los litigantes. -

1. Observando el escrito de deducci 6n de |a denmanda, no aparece
una pretensi 6on, expresanmente cono |a nencionada en |a sentencia

no obstante, revisando la linea argunental utilizada, es claro que
se intentan inpugnar |os actos que rechazaron |a inpugnaci 6n de |la
solicitud de inscripcion de marcas realizadas por |a aqui actora.
Ademas, en el escrito de interposicion de la denmanda, a texto
expreso se seflala cuales son las conductas admnistrativas
i mpugnadas, no pudi endo existir duda razonable al respecto.-

1. Se prohija el elenco de hechos probados y no probados de |la
sentenci a i npugnada. -
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V. Los agravios de la actora, contra la sentencia de prinera
instancia, son fundamental nente |os indicados en su escrito de
interposicién del recurso de alzada (fs. 112-122) y en la
expresi 6n de agravios realizados ante este Tribunal (fs. 155-
157). El Estado no planted6 argumento alguno contra el recurso de
apel aci 6n, limtandose a manifestar que |la sentencia inpugnada,
esta ajustada a derecho, debi éndose por ese notivo confirmarse

por el Tribunal (véase escrito de f. 154. Con el fin de facilitar
la exposicion y no incurrir en repeticiones innecesarias, en |os
siguientes apartados, se hara referencia a cada agravio y al
analisis realizado por parte de esta Canara. -

V) Prinmer agravio: La actora indica que la sentencia inpugnada
concluye que existe diferencia entre |la marca registrada "CHEETOS'
y la marca solicitada "CHETOTlS', lo cual no es cierto por la
evidente simlitud que se observa entre anbos signos nmarcari os.
Invoca el nuneral 8.a) de la Ley de Mircas y otros Signos
Distintivos y seflala que es evidente que existe una senejanza
grafica, fonética e ideoldgica inportante, |lo que induciria a
error y confusion a |os consum dores, méAxine que anbas marcas
estan anparando productos alinmenticios idénticos bajo la clase 30
de la Nonenclatura Internacional. Invoca ademds, la sentencia N°
64 de las 16:20 horas del 26 de octubre de 1984 (fs. 112-114).-

Este Tribunal, rechaza este argumento, por |as siguientes razones:
1) El articulo 8, inciso d) de la Ley de Marcas y otros signos
distintivos, N 7978 de 6 de enero del 2000, indica: *“Marcas
i nadm si bl es por derechos de terceros. N ngun signo podra ser
registrado conob marca cuando ello afecte algun derecho de
terceros, en |los siguientes casos: (.) d) Si el uso del signo es
suscepti bl e de causar confusion, por ser idéntico o simlar a un
nonbre conercial o enblema usado en el pais por un tercero desde
una fecha anterior” . Esta norna es reflejo de | o establecido en
una norma de caracter superior a la ley ordinaria, comb lo es la
en el articulo 6 bis del Convenio para la Proteccion de Ila
Propi edad Industrial (Convenio de Paris de 1883) (ratificado
medi ante Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995 ), que dice: " 1.-
Los paises de la Unid6n se conproneten, bien de oficio, si la
| egi slaci 6n del pais lo permite, bien a instancia del interesado,
a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una narca
de fabrica o de conercio que constituya |la reproduccién, imtacion
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o traducci 6n, susceptibles de crear confusio6n, de una narca que |a
autori dad conpetente del pais del registro o del uso estinmare ser
alli notorianente conocida cono siendo ya nmarca de una persona que
pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o simlares. Ccurrird o msnp cuando |la parte
esencial de la marca constituya la reproduccién de tal narca
notorianente <conocida o0 wuna imtaci6n susceptible de crear
confusion con esta.// 2.- Debera concederse un plazo ninino de
cinco afos a partir de la fecha del registro para reclamar |a
anul acibn de dicha marca. Los paises de la Unién tienen Ila
facultad de prever un plazo en el cual debera ser reclamada |a
prohi bicién del wuso.// 3.- No se fijara plazo para reclamar Ila
anulacion o la prohibiciéon de uso de las narcas registradas o
utilizadas de mla fe" ; 2 ) Una vez establecida l|la norna
aplicable, este Tribunal considera que el concepto de si una narca
es susceptible de provocar “confusion” con otra nmarca o nonbre
conercial, es |lo que la doctrina denomna “concepto juridico
i ndeterm nado”. Al respecto se ha dicho, por la mis calificada
doctrina admnistrativista: “Por su referencia a la realidad, |os
conceptos utilizados por las Leyes pueden ser determ nados o
i ndet ermi nados. Los conceptos determ nados delinmtan el anbito de
realidad al que se refieren de una nmanera precisa e inequivoca.
Por ejenplo, la mayoria de edad se produce a |os dieciocho afos;
el plazo para interponer |os recursos de reposicion de al zada es
de un nes; la jubilacién se declarara al cunplir el funcionario
sesenta y cinco o setenta afios. El ndamero de afios, o el nuanmero de
dias asi precisados, estan perfectanente determinados y la
aplicaci 6n de tales conceptos en |os casos concretos se limta a
| a pura constataci én, sin que se suscite (una vez precisado por |la
Ley el nmodo del coénputo y efectuada |la prueba correspondiente)
duda al guna en cuanto al anbito material a que tales conceptos se
refieren. Por el contrario, con |la técnica del concepto juridico
indeterminado |la Ley refiere una esfera de la realidad cuyos
limtes no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante
lo cual es claro que intenta delimtar un supuesto concreto. Asi,
procedera tanmbién la jubilacidén cuando el funcionario padezca
i ncapaci dad permanente para el ejercicio de sus funciones; buena
fe; falta de probidad. La Ley no determna con exactitud |os
l[imtes de esos conceptos porque se trata de conceptos que no
adm ten una cuantificaci én o determ naci 6n rigurosas, pero en todo
caso es manifiesto que se estd refiriendo a un supuesto de la
real i dad que, no obstante | a indeterm naci 6n del concepto, adnmite
ser precisado en el nonmento de la aplicacion. La Ley utiliza
conceptos de experiencia (incapacidad para el ejercicio de sus
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funci ones, preneditacion, fuerza irresistible) o de valor (buena
fe, estandar de conducta del buen padre de famlia, justo precio),
porque las realidades referidas no admten otro tipo de
det erm naci 6n mas precisa. Pero al estar refiriéndose a supuestos
concretos y no a vaguedades inprecisas o contradictorias, es claro
que la aplicacién de tales <conceptos o la calificacién de
circunstancias concretas no admte mas que una solucién: o se da o
no se da el concepto; o hay buena fe o no la hay; o el precio es
justo o no lo es; o se ha faltado a la probidad o no se ha
faltado. Tertium non datur . Esto es |o esencial del concepto
juridico indeterm nado: |a indeterm naci6n del enunciado no se
traduce en una indeterm naci 6n de |as aplicaciones del msnp, |as
cuales sélo pernmiten una “unidad de solucio6n justa” en cada caso,
a la que se |Ilega nediante una actividad de cognici6n, objetivable

por tanto, y no de volicion” (Garcia de Enterria, Eduardo vy
Fernandez Tonas-Randn, Curso de Derecho Administrativo, G vitas,
Madrid, Décima Edicidn, p. 457 del |1 Tonp); 3) Establecidas |as

razones por las cuales si una nmarca es susceptible de provocar
confusion con otra, a |lo que la doctrina denomna “concepto
juridico i ndet er m nado”, gue se encuentra que anal i zado
detal | adanmente el <caso, se conparten |as apreciaciones de |as
aut ori dades del Registro Nacional y de la Seccién Tercera de este
Tribunal (actuando cono jerarca inpropio), en el sentido de que
entre la marca solicitada ("CHE-TOTIS") y la marca propiedad de |a
actora ("“CHEETOS'), no puede existir confusion para |os
consum dores, encontrandose ajustadas a derecho, |as decisiones
adm ni strativas inpugnhadas. Esta Camara considera que no puede de
forma razonable, existir confusién. En ese sentido, obsérvese: a)
las marcas "CHE- TOIS' y "CHETTOS', si bien tienen un orden de
| etras parecido, ese parecido no puede |levar a confusioén; b) En
i dioma castellano, desde un punto de vista fonético, anbas marcas
tienen un sonido distinto, que inpida que se pueda confundir; c)
CHETTOS es una marca conpuesta por dos silabas y una sola pal abra
y CHE-TOTIS es una marca conmpuesta por dos pal abras unidas por un
guion y tres silabas distintas; d) Aceptar la pretensién de la
aqui actora, llevaria a un extrempb no aceptado por el | egislador
que seria que el propietario de una marca, se haga duefio de una
parcela del lenguaje, |lo que excederia de forma irrazonable |a
garantia constitucional del articulo 47 de la Carta Fundamental
dando lugar a un abuso del derecho, que no puede ser tutelado por
el Organo jurisdiccional. -

VI) Segundo agravio : El apoderado de l|la actora, indica que la
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doctrina del derecho marcario cita |la "especialidad", conb una de
| as caracteristicas esenciales del distintivo que puede usar el
conerciante para identificar sus productos, |o cual significa que
| a marca debe ser original, no confundible con otro. Considera que
el consum dor se confundira entre la marca de la actora, que es
una de las lideres en el nercado de "snacks" y la que se pretende
inscribir. Indica que entre anbas marcas |o Unico que las
diferencia es la particula "TlI" e invoca al efecto |la sentencia N°
185-2001 de las 11:05 hrs. del 28 de febrero del 2001, de Ila
Secci 6n Tercera de este Tribunal. Posteriormente, en el escrito de
expresi 6n de agravios, presentado ante este Tribunal, ratifica en
todos sus extrenps el escrito anterior y anplia |os argunentos
anteriores, diciendo con relacion al principio de especialidad,
gue se debe aplicar o resuelto por la Seccién Tercera de este
Tribunal, en su voto N° 348-2004. Tanbién invoca |lo que en su
oportuni dad determind el Registro de la Propiedad Intelectual de
Guatenmal a, con respecto a la solicitud de inscripcion de esta
m sma marca (fs. 155-157). -

Este Tribunal, rechaza este argunento, por las razones ya
seflal adas en el considerando anterior. Obsérvese que se vuelve a
echar nmano del argunmento de l|a confusi6on entre l|as narcas,
buscando darle fuerza al invocar el principio de especialidad u
originalidad, que es uno de los principios fundanentales en el
derecho de I|a Propiedad Intelectual. Se considera que si |la
confusibn aducida no se produce, no se vulnera tanpoco el
principio, que precisanente esta definido, por la no existencia de
confusi 6n entre | os signos distintivos. -

VI1) Tercer agravio : Invoca |la actora el articulo 44 de la Ley de
Marcas, repitiendo que es propietaria de una marca reconocida
mundi al mente y que con la marca que se pretendid inscribir se
busca imtar |a denom naci 6n, aprovechandose de paso de |la fanmm,
di stinci 6n, conocimento, calidad, prestigio y posicionamento en
el nmercado de |os productos que fabrica y conercializa Pepsi Co,
| nc. Tanbién, invoca el articulo 6 bis del Convenio de Paris.
Menci ona que aceptar la inscripcion de dicha marca, significaria
aceptar la accion dolosa de un tercero. Finalnmente, pide "(...)
solicito en nonbre de m nandante que se anule |a resolucion
impugnada y en su lugar se proceda con el rechazo de Ila
inscripciéon de la marca "CHETOTIS' en nuestro pais" (véase
i nterposicién del recurso de apelacion a fs. 112-122). -

Esta Camara, rechaza ese argunento final, debi éndose confirmar |a
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sentencia en |lo que ha sido objeto de recurso, por las siguientes
razones: a) No duda el Tribunal que la marca | e pertenezca, ni que
sea conocida mundial rente. No obstante se encuentra tanbi én, que
si no puede razonabl enente existir confusién, tanpoco puede haber
dafio por registrar una marca distinta, por otro conerciante o
industrial; b) La actora, no presenté en el expediente, indicios
claros y concordantes que permitan afirmar una acci6n dol osa de
intentar imtar por parte de Abraham Marcelo Gonzalez Torres
(solicitante de la inscripcién de la marca "CHETOII S), a la narca
de su propi edad, quedando esa afirnmaci 6n sin sustento efectivo.-

Por tanto:

Se rechaza |a prueba para nejor resolver ofrecida por |a actora,
entre folios 119 y 122 del expediente. Se confirma |la sentencia
i mpugnada.

c) Anélisis sobre |a eficacia del acto de inscripcion conb acto
adm ni strativo

[ TRIBUNAL SEGUNDO CI VI L]

Resol uci 6n: N ° 365

TRI BUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION PRIMERA .-San José, a |as nueve
horas del veintiséis de setienbre del dos ml. -

Proceso ORDI NARI O establecido en el JUZGADO QUINTO CIVIL DE SAN
JOSE , por AAF MCQUAY INC. , representada por Gerald L.Boehrs, de
cal i dades desconoci das, contra MACQUAY DO BRASIL | NDUSTRI A E

COMERCI O SOCI EDAD  ANONI MA . - Intervienen cono  apoder ados
especiales judiciales de |la sociedad actora los |icenciados Jorge
Tristan Trelles y Maria del Mlagro Chaves Desanti y de la

soci edad demandada Marisia Jinménez Echeverria y Edgar Villal obos
Br enes. -

RESUL TANDGO
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1.- La presente denmanda cuya cuantia se fijé en la suma de dos
mllones de colones es para que en sentencia se declare:"” 1. Qe
la marca de fabrica y conercio MCQUAY (Disefio), es una nmarca de
origen de ESTADOS UNIDOS DE AMERI CA que pertenece a AAF- MACQUAY
INC., quien es la uUnica que tiene derecho inscribirla en Costa

Rica. 2. Que la inscripcidén de la marca de fabrica y conercio
MCQUAY a favor de |a demandada se efectu6 en Costa Rica en
contravenci 6n de Proteccio6n de la Propiedad Industria

establecida en el Convenio de Paris. 3. Qe es nula y en
consecuenci a debe procederse a |la cancel aci 6n de |la inscripcion de
la marca de fabrica y conmercio MCQUAY (Disefio), en clase 11 de la
nomencl atura internacional, efectuada en e Registro de Ila
Propi edad Industrial de Costa Rica que, consta en el acta nudnero
91.676, tonp 295, folio 43, para proteger y distinguir |os
siguientes productos: . aparatos el éctricos de uso personal;
apar at os el ectrodongésti cos; y . partes y conponentes de aparatos
e instrunentos 4. Que debe condenarse a |a demandada al pago de
| as costas procesales y personales de este juicio. 5. Que debe
condenarse a |la demandada al pago de dafios y perjuicios por |a
suma de C 2.000. 000,00 (DOS M LLONES DE COLONES). -"(Sic).

2.- La sociedad accionada fue debi danente notificada de |a demanda
y la contest6 negativanente oponi éndole |as excepciones de falta
de derecho y | a genérica de sine actione agit.-

3.- El Ilicenciado Frank Araya Knudsen, Juez Quinto Cvil de San
José, en sentencia dictada a |as quince horas del catorce de junio
del dos mil, resolvio:"...POR TANTO De conform dad con | os hechos

tenidos por denbstrados, el aspecto que se tuviera conb no
det er mi nado, consi deraciones de fondo efectuadas y los articul os
citados, se acogen |as excepciones de falta de derecho y Ila
genérica de sine actione agit que forrmulara |a parte accionada. En
consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extrenps |a
presente demanda ordinaria de AAF-McQuay Inc., representada por
Jorge Tristan Trelles, <contra MQay Do Brasil Industria e
Conmercio Sociedad An6nima, representada por Marisia Jineénez
Echeverria y Edgar Villal obos Brenes. Lo anterior se resuelve sin
especial condena en costas al estinarse que la parte actora y
perdi dosa ha litigado de buena fe."(Sic).
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4.- De dicho fallo conoce este Tribunal en virtud de apelacidn
i nterpuesta por |a apoderada de |la actora. Esta sentencia se dicta
dentro del plazo de |ey. En | os procedi m entos se han observado
| as prescripciones correspondi entes.

REDACTA | a Juez MOLI NA ESCOBAR; Y,

CONSI DERANDG

|.- La parte actora indicéo en su denmanda, entre otros aspectos,
gue desde el afio 1933 ha desarrollado el negocio de fabricacioén y
venta de equi pos de cal efacci 6n, ventilacion y aire acondi ci onado,
constituyéndose en uno de los principales fabricantes vy
conercializadores en el nundo de este tipo de equipo, que esta
enpresa es la Unica y exclusiva propietaria de la marca de féabrica
y comercio originaria de |os Estados Unidos de Aneérica, MCQUAY, |a
cual cuenta con gran fama y prestigio internacional, |ogrando su
inscripcién en ese pais en 1966, bajo el numero de registro
813. 449, que sus productos se venden en 65 paises de Angrica,
Europa y Asia y esa marca se encuentra debi damente regi strada en
21 paises alrededor del mundo. Que el dos de enero de 1975 la
actora y la enpresa brasilefia Coil Participacoes E Enprendi nentos
LTDA. constituyeron la conpafiia denom nada MCQUAY DO BRASIL
INDUSTRIA E COVERCIO, |la que el 15 de ese msnb nes y afio
suscribi 6 con MCQUAY-PERFEX [INC., conpafiia del misnp grupo
corporativo de l|la demandante, un contrato de licencia de narca
conercial nediante el cual establecieron los térmnos de |os
usos de l|as marcas conerciales propiedad de AAF-MCQUAY INC. e
inscritas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de
Brasil, bajo el registro numero 720613, el 13 de junio de 1972 y
el diseflo bajo el registro narmero 210950, el 13 de setienbre de
1972. Que en ese contrato la actora le otorgd a |a denmandada
ciertos derechos de conform dad con el contrato de asistencia que
se nenciona de fecha 10 de dicienbre de 1974, que incluian una
licencia exclusiva para fabricar y ensanblar |o0s productos
excl usi vos de AAF- MCQUAY INC. y vender tales productos en Brasil

Ademés |l e otorg6 una licencia, nediante la firma de un contrato de
licencia de marcas conerciales sin pago de regalias, de fecha 15
de enero de 1975, segun el cual la demandada podria wutilizar
ciertas marcas conerciales de la actora, incluyendo |la narca
conercial MCQUAY, en el acuerdo de que dicha licencia tendria
validez Uunicanente mientras el contrato de asistencia técnica
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estuvi ese en vigencia. Dicho contrato fue inscrito el 19 de julio
de 1982 por |a demandante, en la Oicina de Marcas conercial es de
Brasil bajo el numero 9774/79. Que en 1984 el referido contrato
termné y la demandante no suscribié un nuevo contrato con la
conpafiia brasilefia. Indica que luego de la term nacioén de

contrato de licencia de marcas conerciales, Coil Participacoes E
Enprendi mentos LTDA., actuando en representaci é6n de |a conpafia
demandada, sin la autorizacién y conocimento de su socio, la
enpresa actora, solicitd la cancelacion de |las nmarcas conercial es
propi edad de AAF- MCQUAY INC., |ogrando su conetido y presentd dos
solicitudes para el uso de la marca conercial MCQUAY, marca que
posteriornente intentd inscribir a su nonbre el 20 de junio de
1985, sin el conocimento previo de |la actora, a pesar de que en
el contrato de licencias de marcas conerciales, se habia acordado
gue en caso de su termnacion |la accionada dejaria de usar todas
|l as marcas conerciales bajo licencia y no aduciria derecho al guno
por el uso previo de las msmas. En nmarzo de 1986 |a demandada
reformd sus estatutos y |la conpafiia actora retird su participaci 6n
conb accionista de esa enpresa y conp ésta no tenia conocimento
de los procedimentos de cancelacion que se efectuaban en su
contra, en un acto de nera tolerancia y buena fe, le permtid a la
MCQUAY DO BRASIL I NDUSTRIA E COVERCI O LTDA. wutilizar el MCQUAY, en
su denom naci 6n social, por un plazo de 3 afios, en el entendi do de
gue pasado ese tienpo |a denmandada deberia canbiar su denom naci 6n
social por otra, en la que no se utilizara el nonmbre MCQUAY, sin
gue la accionada procediera conforne se habia conpronetido.
Mani fi estan que aun cuando |os estatutos de |a conpafiia demandada
| e permten hacer uso de | as marcas de |a demandante, ante |os
actos de mala fe que ha efectuado, se pretende revocarle dicha
autorizaci6on y prohibirle la utilizacion de la marca MCQUAY en
Brasil o en alguna otra parte del nundo. Que |a demandada sin ser
la titular de los derechos de la nmarca de repetida cita, la ha
inscrito en varios paises incluyendo Costa Rica, encontrandose esa
inscripcién vigente hasta el 13 de junio del 2005. Pide que en
sentencia se declare que la narca de fabrica y conercio a que se
ha hecho referencia, incluyendo su disefio, es una marca de origen
de Estados Unidos de Angrica y pertenece a la actora, quien es la
anica que tiene derecho a inscribirla en Costa Rica, que la
inscripcién de esa marca de fébrica y comercio a favor de la
demandada, se efectu6é en Costa Rica en contravencion de la
Protecci 6n de |a Propiedad |Industrial establecidos en el Convenio
de Paris, que es nula y en consecuencia debe procederse a la
cancel aci6n de la inscripcion de la marca de fabrica y conercio
MCQUAY (di sefio), en clase 11 de la nonenclatura internacional,
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ef ectuada en el Registro de |la Propiedad Industrial de Costa Rica
y que debe condenarse a |a demandada al pago de las costas
procesales y personales, mas la suna de dos millones de col ones
por dafios y perjuicios. (Ver folios 171 a 175)

I1.- En este proceso |o que se pretende fundanental mente es la
declaratoria de nulidad de actos o disposiciones admnistrativas,
relativas a la inscripcion marcaria, considerando este Tribunal
que el asunto es de natural eza contencioso adm nistrativa y por |lo
tanto se declarard inconpetente en razon de la materia y ordenara
remtir los autos al Tribunal Contencioso Admnistrativo y GCivi
de Hacienda, para |lo que a bien tenga disponer (articulos 13 y 43
del Coédigo Procesal Civil). Ya este msno Tribunal se ha
mani festado en el msno sentido en pronuncian entos anteriores,
pudi endo citarse conp antecedente |a resolucién nanmero 229 de |as
nueve horas del nueve de junio del dos mil, de esta mi sna seccioén
la que en |lo que interesa se transcribe para evitar repeticiones
i nnecesarias, en |a fundanentaci 6n de esta decl aratori a:

" 1l.- La Sala Prinera de la Corte Suprema de Justicia, en sus
pronunci am entos ha sefialado: "... esta Sala en resoluciones N°
134 de las 14:30 horas del 29 de octubre de 1993 y N° 119 de |as
14: 15 horas del 27 de julio de 1994, manifestd lo siguiente: "...
La decl aratoria de nul i dad de act os o] di sposi ci ones
adm nistrativas es wuna funcidon atribuida a la jurisdiccion
contenci oso admi nistrativa en el articulo 1° de |la Ley Regul adora
de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, en |os siguientes
térmnos: "Por la presente ley se regula Ila Jurisdiccion
contenci oso administrativa establecida en el articulo 49 de la
Constitucion Politica, encargada de conocer de |as pretensiones
gue se deduzcan en relacion con la legalidad de los actos y
di sposiciones de la Admnistracion Publica sujetos al Derecho
Adm ni strativo"

IIl.- La inscripcién del nonmbre comercial en cuestion, en el
Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, es un acto
adm nistrativo sujeto al Derecho Adm nistrativo. Por su parte

el articulo 110, inciso 1, de la Ley Orgéanica del Poder Judicia

establece que los juzgados de |o contencioso admnistrativo y
civil de hacienda conoceran: " De 1los juicios contencioso-
adm ni strativos que se promuevan con el objeto de proteger a toda
persona en el ejercicio de sus derechos admnistrativos, cuando
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ést os sean |esionados por disposiciones definitivas de cual quier
nat ural eza, dictadas por el Poder Ejecutivo o sus funcionarios,
las municipalidades y toda institucion estatal, auténona o
sem aut 6noma, actuando conb personas de derecho publico y en uso
de facul tades regl adas".

IV.- En el sub lite, con la demnda |o que se pretende
fundanmental nente es que se declare |la nulidad de actos o
di sposi ciones admnistrativas, que en nuestro parecer, con la
nueva normativa vigente, bien podrian ser conocidos directanente
por el Registro de la Propiedad Industrial, segiun |lo regulado en
la LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DI STINTIVOS, N 7978, que rige a
partir de su publicaci én en La Gaceta N( 22 del 1( de febrero de

2000. Asi se deduce de sus articulos 7, 8, 26, 27, 37 (que
permte aun |l a declaracién de oficio de la nulidad con rem sioén al
articulo 173 incisos 1) al 3) de la Ley Ceneral de Adm nistracion
Pablica, N( 6227, de 2 de nmayo de 1978 -decl araci 6n de |esividad
adm nistrativa-), 44, 66, 67, 73, 75, 82 a 85, que autorizan un
procedimento adm nistrativo, donde se garanticen |o0s principios
del debido proceso, para que ha pedido de cual quier persona con
interés legitino o de oficio, el Registro de l|a Propiedad
| ndustrial, declare la nulidad del registro de una nmarca, Si
contravi ene alguna de |as prohibiciones previstas en la ley. Los
tribunal es conpetentes para pronunciarse sobre |la nulidad del acto
adm nistrativo que ordena wuna inscripcion nmarcaria son |os
contenci oso admnistrativos y no los civiles, en razén de Ila
tramtacion propia del derecho publico a que se sonete esa
inscripcién y a |la especialidad de |a nmateri a.

V.- En arnmonia con todo | o expuesto, este Tribunal considera que
el asunto es de naturaleza contencioso admnistrativa y por lo
tanto se declarara inconpetente por razén de |la materia, vy
ordenara remtir los autos al Tribunal Contencioso Administrativo
y Civil de Hacienda, para |lo que a bien tenga disponer (articulos
13 y 43 del Codigo Procesal GCvil)."

POR TANTO

Por tratarse de materia contenciosa admnistrativa, este Tribuna
se declara inconpetente para conocer de este asunto y ordena
remtirlo al Tribunal Contencioso Admnistrativo y GCvil de
Haci enda del Segundo Circuito Judicial de San José. Se |le previene
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a las partes que en el plazo de tres dias, seflalen lugar dentro
del perimetro judicial de ese Tribunal, o nedio para atender
notificaciones, bajo el apercibimento de que en caso de no
hacerl o, quedaran notificadas de |as resoluci ones posteriores con
s6l o que transcurran veinticuatro horas después de dictadas.

d) Analisis de la inscripcién de nmarcas segun el articulo 8 de |la
Ley de Marcas

[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI V(Q *

Resol uci 6n: N° 540- 2001

SECCI ON TERCERA DEL TRI BUNAL CONTENCI GSO ADM NI STRATI VO, Segundo
Circuito Judicial de San José, a las diez horas diez mnutos del
vei ntinueve de junio del dos m | wuno.-

Visto el recurso de apelaci én interpuesto por el solicitante
HERBALI FE | NTERNACI ONAL I NC contra |la resolucion del Registro de
| a Propiedad |ndustrial de las diez horas veinticuatro m nutos

cat orce segundos del dieciocho de agosto del dos m |l vy;

CONSI DERANDG

.- La resolucién recurrida debe confirnmarse toda vez que
anal i zados en forma global y conjunta, los signos distintivos en
di sput a " DERVAJETI CS" y "MAJESTI C causan confusi én en el
publico consum dor, por que pese a distinguir anbos distintos
productos 0 servicios, son susceptibles de ser asociados,
circunstancia que prohi be expresanente el articulo 8 inciso b) de
la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

I1.- En razon de no existir ulterior recurso, se da por agotada |la
via adm ni strativa.

PCOR TANTO
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Se confirma la resolucion apelada y se da por agotada la via
adm ni strativa

e) Concepto, el enentos, proteccion registral y deber de probar
not ori edad

[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI V(Q 12

Resol uci 6n: N° 348-2008

SECCI ON SEGUNDA DEL TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO. Segundo
Circuito Judicial de San José, a las catorce horas treinta m nutos
del veinticuatro de octubre del dos m ocho. -

Proceso ordinario tramtado en el JUZGADO DE LO CONTENCI CSO
ADM NI STRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, de GENERAL BISCU TS BELJ E,
N.V. , enpresa constituida y organi zada bajo |as | eyes de Bél gica,
representada por su Apoderado Generalisimp Alvaro Enrique Dengo
Solera, quien es mayor de edad, casado, cédula 1-544-035, contra
el ESTADO representado en |a persona del Procurador Adjunto, |van
Vincenti Rojas, Qien es nmayor de edad, divorciado, cédula
1- 695- 983, y CENTRAL | MPULSORA SOCIEDAD ANONI VA DE CAPI TAL
VARl ABLE. , hoy GRUPO BI MBO SOCI EDAD ANONI MA DE CAPI TAL VARI ABLE ,
con sede en Mexico, Distrito Federal, representada por sus
Apoder ados Especiales Judiciales sefiores Luis Carlos Gonez
Robl eto, quien es mayor de edad, soltero, cédula 1-94-253, Mario
José Fonseca Solera, Gaston Baudrit Ruiz, estos dos ultinos en
relaci 6n con |l os cual es sus calidades no fueron indicadas. Con |a
excepci 6n realizada, |os nencionados son mayores, Abogados vy
veci nos de San Joseé.

RESUL TANDG

1) Que estimada en cinco ml| dolares, noneda de |os
Est ados Uni dos de Angérica, |la denanda es para que en sentencia se
declare: “ a) La NULIDAD ABSOLUTA de la resolucion No. 4930
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emtida a las 11:48 horas del 16 de Febrero de 1999 por el

Regi stro de |la Propiedad Industrial, dado que la msnma fue dictada
contra |ey. b) La NULIDAD ABSOLUTA de la resolucion dictada
medi ante el voto No. 645-2001 por |la SECCI ON TERCERA DEL TRI BUNAL
SUPERI OR CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO DEL SEGUNDO Cl RCU TO JUDI Cl AL
DE SAN JOSE, dado que la misma se emtio contra ley. c¢) La NULI DAD
ABSOLUTA del acto admnistrativo relativo al registro marcario
“DI SENO ESPECI AL DE PRINCIPE’ en clase 30 internacional, inscrito
ante el Registro de la Propiedad Industrial bajo el No. 110.981 a
nonbre de |a codemandada “CENTRAL | MPULSORA S. A. de C V., dado que
éste fue inscrito contra ley y contrario al PRINCI Pl O DE PRELACI ON
O PRIORIDAD REGQ STRAL, registro que debe ser anulado de pleno
derecho, debido a que el msnm no puede servir de fundanento | ega

a la oposicién que formulara su titular. d) Se condene al Estado
y a |la codemandada CENTRAL | MPULSCRA S.A. de C. V. al pago de |os

dafios y perjuicios causados. Por dafios: Se entiende |os
ocasi onados por la inposibilidad de darle tutela legal al registro
marcario solicitado por m representada. Por perjuicios: La

i nposi bilidad de poder conercializar el registro nmarcario, no
poder otorgar licencias de uso y disponer librenmente de cual quier
tipo de negociacion sobre éste. e) Condenar al Estado y a la
codemandada al pago de |as costas personales y procesales de |a
presente demanda”. -

2) Que la representacion estatal contesto
negati vamente e invocd |as excepciones de defectos formales en |os
escritos de interposiciéon de |a demanda y fornalizaci6n que
i npiden verter pronunciamento en cuanto al fondo, falta de
derecho y la genérica de sine actione agit. La codenmandada G upo
Binbo S.A. de C V. fue declarada en estado de rebeldia y de su
parte, contestados afirmativanmente | os hechos de | a demanda. -

3) Que la Juez G selle Bolafos Mrreira, en sentencia
No. 119-2006 de las quince horas del tres de febrero del dos ml
seis, dispuso: “ POR TANTO Se rechaza la la (sic) excepcioéon de
defectos fornmales que estan <contenidos en |os escritos de
interposicién de la demanda y formalizacién de la mism que
i npi den verter pronunciamento en cuanto al fondo, se acoge |la de
falta de derecho y la genérica de sine actione agit en esa
nodal i dad; se rechaza en las nodalidades de falta de interés y
falta de legitinmaci 6n activa y pasiva. Se declara sin lugar en
t odos sus extrenos |a demanda pronovida por GENERAL BI SCUI T BELG E
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N.V. contra el ESTADO y CENTRAL | MPULSORA S.A. de C V. ahora GRUPO
BI MBO SOCI EDAD ANOM NA DE CAPI TAL VARI ABLE. De acuerdo al
articulo 59.2 de la Ley Reguladora de |a Jurisdiccién Contencioso
Adm ni strativa, se condena a la enpresa actora al pago de anbas
cotas de esta accion. Notifiquese esta sentencia a |a sociedad
Central Inpulsora S.A. de C. V. ahora Gupo Binbo Sociedad Anéni ma
de Capital Variable declarada rebelde, conforme |o ordena el
articulo 2, inciso 4) de la Ley de Notificaciones vigente”. -

4) Que inconforme con lo resuelto, la parte actora
apel 6, recurso admitido y en virtud del cual conoce este Despacho
en al zada. -

5) Que en los procedimentos se han observado |as
prescripciones de rigor, no se notan errores ni om siones que
deban ser subsanados, por o que se procede a dictar este fallo,
previ a del i beraci 6n. -

Redacta el Juez Cordoba Ranirez; vy,

CONSI DERANDG

|.- Se sustituyen |os hechos tenidos por probados en
la sentencia de prinmera instancia por |os siguientes: 1) Que a
partir del dia 11 de febrero de 1994, se encuentra inscrita en el
Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional, de la
Republica de Costa Rica, |la nmarca de fabrica "PRINCIPE', en
propi edad de |a conpafila denonmi nada "Central |Inpulsora S. A de
C.V.", actualnente "Gupo Binbo Sociedad Anénina de Capita
Variabl e", con domicilio en la ciudad de Mxico, segun consta en
el acta N° 85914, en clase 30 de la nonenclatura Internacional,
para proteger productos panificados y de pasteleria, tales conp
pastel es variados, galletas, pan (de todo tipo), queques, tortas,
confiteria, bi zcochos, cereal es, rosquet es y pr oduct os
alimenticios preparados a base de cereales, para |la alinentacion
humana. (Folios, 120 al 199, 238 y 239, 275 y 276 del principal);
2) Que a partir del dia 06 de nmayo de 1997, se encuentra inscrita
en la Organizacion Mindial de |la Propiedad Industrial, la narca
"PRINCE", en clases 29 y 30, siendo el Registro de Base Francia N°
20.07. 1954, 40 319, en propiedad de |a conpafiia denom nada " General
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Bi scuits Belgie, Sociedad Anénima", conpafiia con domicilio socia

en Bélgica. (Folios del 71 al 73 del principal); 3) Que el dia 30
de octubre de 1997, l|a enpresa denom nada Ceneral Biscuits Bel gie,
N.V. presentdé ante el Registro Nacional, Registro de |a Propiedad
I ndustrial de la Republica de Costa Rica, solicitud de inscripcion
de un di sefio especial, (figura de un principe), que consiste en la
i magen de un joven y sonriente, que estando de pie tiene su mano
derecha en la cintura, y su nmano izquierda en una espada que
tanbi én porta enfundada y sujeta a un fajén tanbién a la altura
de la cintura. Tiene segun la solicitud presentada, una corona
sobre su cabeza de color amarillo; su cabello de color rojo, porta
una capa de color azul reflejo y negro, con matices blancos y un
borde color oro, el vestido es de color rojo, sus zapatillas son
color azul reflejo con ribetes amarillos; sus guantes, asi conp
ciertos matices de |la vestinenta son de color blanco. El disefio
especial fue presentado en la clase 30, para proteger entre otros;
café, te, cacao, chocol ate, azucar, arroz, arroz inflado, tapioca,
marinas, tartas y tortas (azucaradas o saladas) etc. (Folios del
01 al 03 del expediente admnistrativo, 269 y 270 del principal);
4) Qe el 03 de febrero de 1998, Central |Inpulsora Sociedad
An6nima de C V., sea "Gupo Binbo Sociedad An6nima de Capital
Variabl e", present6 al Registro de |la Propiedad Industrial en la
Republica de Costa Rica, una solicitud para la inscripcion de una
marca de fabrica, "Disefilo Especial de Principe", conb narca de
fabrica y de conmercio. El disefio consistio en una figura, imagen

- de un joven, vestido a |la usanza de |a época nedi eval, con botas
altas que termnan en pico cubriendo la rodilla, pantal ones
pegados al cuerpo, nedidos dentro de l|las botas; cam sa de nanga
| arga, hasta la cadera, con cinturdon que cierra al frente con una
hebilla en forma de ronbo, guantes al codo y una capa larga en
col or oscuro, que le cubre desde el cuello hasta la corva en |a
parte posterior y que ondea al viento; en su nmano derecha, en
alto, el principe blande su espada sobre su cabeza, mientras que
en su mano izquierda, a la altura de la cintura, sostiene un
escudo por la parte posterior; |la expresion del principe es alegre
y sonriente, con su pelo claro, a la altura del cuello, que ondea
al viento, hacia el lado izquierdo. Asi msnmo la inscripcion fue
solicitada para la clase 30 de | a nonenclatura internacional, para
distinguir y proteger productos tales conb café, te, cacao,
azUcar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café, narinas,
pr epar aci ones de cereal es, past el es vari ados rosquet es,
confiteria, dulces de todo tipo, helados conestibles, mel, jarabe
de nel aza, |evadura, polvos para esponjar, sal nostaza, vinagre,
sal sas condi nentos, especies; hielo. (folios del 57 al 58, 266 al
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268 del principal); 5) Qe a sociedad Central inpulsora Sociedad
An6nima de C V., sea "Gupo Binbo Sociedad An6nima de Capital
Vari able", nediante nenorial presentado ante el Registro de la
Propi edad Industrial, el 17 de agosto y adicionado por escrito del
01 de septienbre, anbos de 1998, formul 6 oposici 6n con base en la
inscripciéon de la marca "principe" (D sefio Especial) en clase 30,
para | o que aportd copias del Registro de esa marca en diferentes
paises y argunmentd que que poseia derecho de propiedad y uso
exclusivo de la marca Principe, en la msm clase 20 desde el 07
de marzo de 1991, al estar registrada a su nonbre en Ni caragua,
Panamd, Belice, Puerto Rico y MXxico, asi conp que se trataba de
una marca notoria. (folios 12 a 34, y 40 a 57 del expediente
adm nistrativo); 6) Que el 18 de dicienbre de 1998 el Registro de
| a Propiedad Industrial de |la Republica de Costa Rica, admitid la
inscripciéon de la marca de fabrica y conmercio, "Disefio Especia
de Principe" segun la solicitud de Central inmpulsora Sociedad
An6nima de C V., sea "Gupo Binbo Sociedad An6nima de Capital
Variable" en I|a clase 30 de Ia nomenclatura internaciona
rel aci onada en el hecho probado 4) anterior, segun el acta nunero
110.981. (Folios 266 al 268 del principal); 7) Qe nediante
resolucion N° 4.930 dictada por |la Directora del Registro de
Propi edad Industrial a las 11:48 hrs. del 16 de febrero de 1999,
se declaré con lugar |la oposicion de Central inpulsora Sociedad
An6nima de C V., sea "Gupo Binbo Sociedad An6nima de Capital
Variable", contra la solicitud de inscripcion de |la marca DI SENO
ESPECI AL, de GENERAL BISCU TS BELG C, de Bél gica, en consecuencia
de 1o cual denegé la msma. (folio 58 a 60 del expediente
adm nistrativo); 8 Que el 07 de junio de 1999, |a enpresa Ceneral
Bi scuits Belgie, NV. interpuso recurso de apelacién y nulidad
concomtante en contra de la resolucién indicada en el hecho
inmedi ato anterior. (folio 63 y 54 del expediente adm nistrativo);
9) Que en conocimento de la accién recursiva interpuesta segun el
hecho probado 8) anterior, |a Directora del Registro de Ila
Propi edad Industrial, por resolucio6n de las 09:15 hrs. del 05 de
julio de 1999, dictdé una nueva resoluci 6n sin numero, disponiendo
en |la msma revocar parcialnente su anterior resol uci 6n
adm nistrativa N° 4.930 dictada a las 11:48 hrs. del 16 de febrero
de 1999 y en su lugar acogi 6 la inscripcién tramtada por Cenera
Biscuits Belgie, NV., que antes habia negado, desestinmando |a
oposi ci 6n planteada por Central inpulsora Sociedad Anénima de
C. V., sea "Gupo Binbo Sociedad An6nina de Capital Variable",
quien apel6 lo resuelto el dia 21 de octubre de 1999. (folios de
65 al 68 y del 73 al 78 del expediente adm nistrativo); 10) Que |a
Secci 6n Tercera del Tribunal Contencioso Adm nistrativo, actuando
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en condici6on de jerarca inpropio, nediante resolucion N 326-2001
de las 09:10 hrs. del 27 de abril del 2001, anuldé la resol ucion
i ndi cada en el hecho innmediato anterior y procedi6 a resolver e

recurso de apelacion de la enpresa Ceneral Biscuits Belgie N V.
nmedi ante el resolucion N° 645-2001 de las 15 hrs. del 30 de julio
del 2001, en la que confirmd la fallo N° 4.930 de las 11:48 hrs.
del 16 de febrero de 1999, dando por agotada la via
adm nistrativa, (ver folios 248 a 250 y 291 a 294 del expediente
adm ni strativo). -

I1.- Se sustituyen |os hechos tenidos conb no probados
en la sentencia inpugnada y en su lugar se tiene conb no
debi danente acreditado, que |la marca de fabrica "PRINCIPE', en
propi edad de |a conpafila denonmi nada "Central Inpulsora S. A de

C.V.", actualnente "Gupo Binbo Sociedad Anénina de Capita
Variabl e" segun consta en el acta N 85914, en clase 30 de la
nomencl atura Internacional, inscrita desde el 11 de febrero de

1994, asi cono el Disefio Especial "De Principe", en clase 30,
inscrita a partir del 18 de dicienbre de 1998, segun el acta
nunero 110.981, anbas en el Registro de |la Propiedad Industrial de
| a Republica de Costa Rica, sean o constituyan una marca notori a. -

I11.- Manifiesta el recurrente, tanto en su escrito de
i nterposicién del recurso respectivo, asi conpb en el de expresion
de agravios, que la Juzgadora de prinera instancia no conprendi ¢
| a causa petendi de |la demanda, ya que no se trata de un juicio

sobre simlitudes de marcas, - segun el tratam ento que se dio en
ese fallo al asunto puesto en su conocimento, - en tanto l|a
enpresa codenmandada, logré registrar ilegalmente su rmarca
violentando el principio de prioridad registral , para |uego

oponerse al distintivo de su mandante, que habia sido solicitado
con anterioridad a la registrada, con violacion del articulo 94
del hoy derogado Conveni o Centroanericano para |la Proteccion de la
Propi edad Industrial, aplicable al caso que ahora nos ocupa y del
parraf o segundo, articulo 4, e inciso a) del articulo 8, anbos de
la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Indica que “(...)
Decir que una marca ya estd registrada y que la otra no puede
registrarse por simlitud, no es lo que se esta discutiendo en
autos, es algo mas grave; pues segun quedé probado en autos, el
Registro de l|a Propiedad Industrial violenté el PRI NCPIO DE
PRI ORI DAD REG STRAL que tutela nuestro ordenami ento juridico, al
haber autorizado la inscripcién de una solicitud nmarcaria que
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habia presentado posteriornente a la ©peticionada por m
representada (..) La petitoria de la demanda o es, entre otros

aspect os, para que se declare |a ilegalidad del acto
adm nistrativo realizado por el Registro de |a Propiedad
I ndustrial al inscribirle prinero la marca a |a codenmandada

CENTRAL | MPULSORA S.A. de C V., la cual, esta ultim enpresa |la
habia presentado tres neses y cuatro dias después a |la peticion
hecha por mnm representada. Este tema lo onitid la sentencia
recurrida. Notese que la narca de m representada segin se infiere
de la prueba docunental aportada a este proceso, Sse encuentra
inscrita desde el 20 de julio de 1954. Sobre este punto el fallo
no relaciona nada, |lo que es nuy grave para efectos de |a demanda
(.) La demanda incoada en autos pide la nulidad del certificado
marcario 110.981, asi conp de |as resol uciones adm nistrativas que
legitimaron su registro, por haber inscrito contra ley, sea
vi ol entando el PRINCIPIO DE PRI ORIDAD REA STRAL. El fallo apel ado
no analiza este punto, sinplenente trata de obviarlo nediante el
débil razonamento de simlitud marcaria (.)”. Considera qua la
om si6n de pronunciamento en cuanto a la violacién en su
perjuicio del principio de prioridad registral, constituye la
i nobservancia en la sentencia del articulo 155 del Codigo Procesal
Cvil, conb consecuencia de que tal alegato fue expresado vy
argunentado cono fundanmento para |la declaratoria con |ugar del
extreno petitorio vinculado con la nulidad de actos registrales
gue se pretende, justanmente en funcién de no respetarse tal
derecho de prioridad registral. Recland ademas, que tanto en sede
adm nistrativa cono la judicial, se habla de la notoriedad, cono
caracteristica de la marca de l|a codenandada Central |npul sora
S.A de C V., no obstante se hace en contravenci 6n con |a prueba
docunental que obra en autos. Considera que |0 gque se encuentra
acreditado con dicha prueba es que su nmarca, sea, l|la nmarca
propi edad de |la actora, se encuentra debidanmente inscrita desde e

afio 1954, previo la inscripcion realizada por la conpafiia
codenandada y en consecuencia, l|a notoriedad contrario a Ilo
sost eni do, corresponde en relacién con su marca y no en relacion
con la de la codenmandada, quien no ofrece prueba al respecto

estando mandada hacerl o. Tanbién reclama que litigo de buena fe y
qgue |e asiste el derecho para reclamar en juicio |o que
adm ni strativanente fue dispuesto de manera ilegal, por |o que
considera injustificado que se condene a su nmandante al pago de
| as costas del juicio.-

V.- A los propésitos del presente fallo resulta
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relevante determinar en un primer orden de ideas, la regulacioén
aplicable a los tramtes de inscripcién efectuados por las partes
ante el Registro Nacional, Registro de la Propiedad Industrial de
Costa Rica. En lo que es de interés, el denom nado Convenio
Centroanericano para la Proteccion de |la Propiedad Industrial,
entro en vigencia a partir del 21 de mayo de 1970 nediante la
promul gacion de la Ley N 4543 del 18 de marzo de 1970.
Segui danmente fue puesta en vigencia la Ley N 7475 del 20 de
di ci enbre de 1994 denom nada "Anexo 1C, Acuerdo sobre | os Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comerci 0". Luego, nediante |la puesta en vigencia de |la Ley N 7484
del 28 de marzo de 1995, se pronmulgd conp ley de |la Republica el
denomnmi nado Convenio para la Proteccion de |la Propiedad |Industria

(Paris, 1883), que entrd en vigencia a partir del 24 de nayo de
1995, de forma que estos tres cuerpos normativos mantuvieron su
vigencia de manera sinultanea. Ahora bien, nediante la Ley N° 7982
del 14 de enero del 2000, vigente a partir del 02 de febrero de

2000, se dispuso |la derogatoria del Convenio Centroanericano para
la Proteccion de la Propiedad Industrial, con fecha de rige a
partir del 01 de enero del 2000 y subsiguientenente fue puesta en
vigencia la actual Ley de Marcas y Qros Signos Distintivos N
7978 del 06 de enero del 2000, que en cuanto su vigencia conmenz6 a
regir a partir del 01 de febrero del 2000. -

V.- De conform dad con | os hechos que se han tenido
por probados, para la inscripcién en |a Republica de Costa Rica de
la marca de fabrica denonm nada "PRINCI PE'" segin consta en el acta
N° 85914, en clase 30 de |la nonenclatura Internacional, por parte
de la conpafiia codenmandada Central Inpulsora S. A de C V.,
actual nente Grupo Binbo Soci edad An6nima el 11 de febrero de 1994,
aplicaba exclusivamente el Convenio Centroanericano para la
Protecci on de |a Propiedad Industrial. Por su parte la inscripcion
de la marca "PRINCE', en clases 29 y 30, siendo el Registro de
Base N° 20.07.1954,40 319, en propiedad de la conpafiia actora
denom nada General Biscuits Belgie, Sociedad Anénima, el 06 de
mayo de 1997, se rigié por el Convenio para la Proteccién de la
Propi edad Industrial (Paris, 1883), y en |lo correspondi ente, segun
normati va que se anal i zar a adel ant e, por el Conveni o
Centroanericano para la Protecci é6n de |a Propiedad Industrial y el
Anexo 1C. Acuerdo sobre |os Aspectos de |os Derechos de Propiedad
I ntel ectual relacionados con el Conercio. En este estado de |as
cosas l|la conpafila actora GCeneral Biscuits Belgie, N V., quien
desde el 08 de mayo de 1997 poseia inscrita a su nonbre |la narca
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"PRINCE", segun el Registro de Base Francia N 20.07.1954,40 319,
para las clases 30 y 29 de |la nonmenclatura internacional, presenté
ante el Registro Nacional, Registro de la Propiedad Industrial de
Costa Rica, solicitud para inscribir, un disefio especial, que
denomin6 a los efectos de la tramtacion cono "figura de un
principe" el 30 de octubre de 1997, para proteger productos de |la
clase 30 de la nonenclatura internacional, bajo la vigencia del
Convenio Centroanericano para la Proteccion de la Propiedad
I ndustrial y el Anexo 1C. Acuerdo sobre |os Aspectos de |os
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Conercio y
el Convenio de Paris. Por su parte |a conpafiia codemandada Centra

i mpul sora Soci edad An6nima de C V., sea Gupo Binbo Sociedad
Anénima de Capital Variable, a tres neses y algunos dias de haber
hecho su solicitud General Biscuits Belgie, N V., presentdé el 03
de febrero de 1998 ante el Registro de |la Propiedad Industrial en
la Republica de Costa Rica, una solicitud para |la inscripcion de
un di seflo especial que denonm n6, "D sefio Especial de Principe",
para la msma clase que |lo hizo la actora, clase 30 de Ila
nonencl atura internacional, a la que resultd aplicable la msm
normativa indicada |lineas atras. Siendo asi, para los tramtes de
inscripcién relacionados las normas aplicables son el Convenio
Centroanericano para la Protecci6on de |la Propiedad |ndustrial, e

Anexo 1C. Acuerdo sobre |os Aspectos de |os Derechos de Propiedad
I nt el ectual Rel aci onados con el Conercio y el Convenio de Paris. -

VI.- No obstante, a pesar de que el tramte registral
instaurado por la actora o fue prinmero en tienpo en relaci6n con
el realizado por la conpafiia codenmandada, fue ésta (la segunda)
quien se opuso a la inscripciodn requerida por la actora ante la
autoridad registral costarricense, nediante nenorial presentado el
17 de agosto, que se adicion6 por escrito del 01 de septienbre
anbos de 1998. Su oposicién en esa oportunidad se fundanmentd en
que la inscripcion de la marca "principe" (D sefio Especial) en
clase 30, habia sido previamente inscrita por ella en diferentes
pai ses, de forma que | e correspondia el derecho de propiedad y uso
exclusivo ella, y en l|la msm clase de la nonenclatura
i nternacional, desde el 07 de nmarzo de 1991, a propésito de lo
cual, adujo mantenerla inscrita en paises del area conp N caragua,
Panama, Belice, Puerto Rico y Mxico, al tienpo que indico
tratarse en el caso de la marca de su propiedad, de una narca
notoria .-
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VIl.- Sin perjuicio de |o hasta ahora indicado, aun y
cuando anbas solicitudes, se encontraban en tramte el Registro de
la Propiedad Industrial costarricense, sin que ninguna de ellas
hubi ese sido suspendida en cuanto a dicha tramtaci 6n, se aprobd
por parte de la Direcci6n del Registro de la Propiedad |Industria
el tramte instaurado por |a codenmandada, pese a que ésta presento
su solicitud con posterioridad a la de la actora, el dia 18 de

dicienbre de 1998, conb nmarca de fabrica y conercio, "Disefio
Especial de Principe", en la clase 30 de la nonenclatura
internacional, segun el acta nunmero 110.981. Posteriornente,

mediante la resolucion N 4.930 dictada por la Directora del
Registro de Propiedad Industrial a las 11:48 hrs. del 16 de
febrero de 1999, encontréandose ya inscrito el disefio especial de
| a codenmandada, Central |npulsora Sociedad An6nima de C. V., sea
"Grupo Binbo Sociedad An6nima de Capital Variable", se declar6 con
l ugar su oposicion contra el tramite de la actora, de solicitud de
inscripcion de la marca DI SENO ESPECI AL, en consecuencia de lo
cual, denegé la msm y se archivdo su expediente. El criterio
esbozado por la Direccion del Registro de la propiedad |Industria
en esa ocasi 6n consisti 6 en que:

"(...) entre la marca solicitada DI SENO ESPECIAL y las inscritas
PRI NCI PE y disefio especial, existe identidad grafica e ideol 6gica,
debe notarse que la marca principe se encuentra inscrita desde
1994 y que la identidad ideoldgica con la marca solicitada es
evidente , razones por las cuales la solicitud debe declararse sin
| ugar, por estar conprendida dentro de I|as prohibiciones del
articulo 10, inciso p) del Convenio Centroanericano para la
Proteccion de la Propiedad Industrial y acogerse la oposicion
interpuesta.” (El resaltado no es del original).-

VIIl.- Ante el acaecimento de | os hechos tal cual han
sido narrados, |a conpafiia actora inmpugné la resolucion N 4.930
del Registro de Propiedad Industrial de las 11:48 hrs. del 16 de
febrero de 1999, el 07 de junio de 1999, nediante |o0os recursos de
apel aci 6n con nulidad conconmitante. A sus propositos, el argunento
para i nmpugnar fue en | o que interesa:

"Mani fiesto nuevanente que m representada GENERAL BI SCUI TS BELA E
N.V, procedié a depositar la solicitud marcaria DI SENO ESPACI AL,
el pasado 30 de octubre de 1997, adquiriendo conb nuamero de
expediente el 8054-97. Mentras que el representante de CENTRAL

Direccion Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 2511-56-98
E-mail: cijulenlinea@abogados.or.cr
49




S g SUL comea

CEMT RO DE INFOR M ACEOM JURIDICH EN LINEA

Convenio Colegio de Abogados — Universidad de Costa Rica

| MVULSORA S.A. de CV, presentd dicha solicitud hasta el 03 de
febrero de 1998, es decir, cuatro neses después de que m
representada hubiese dado tramite a su solicitud marcaria, e

nunero que se le asigné a dicha solicitud fue el 690-98. (...) se
ha faltado a |os procedimentos establecidos (...) para el
regi stro de marcas en cuesti on. Debido a que se registro el disefio
especial solicitado por Central Inpulsora S.A de CV sin antes
tener en firme la resolucién de |a oposicion, siendo nuestra marca
prioritaria. (...)"

En conocim ento de esta inmpugnaci 6n, el Registro de |la
Propi edad Industrial dicto la resolucié6n sin namero, de las 09:15
hrs. del 05 de julio de 1999, nediante |la que revocO parcial nente
la resolucion N 4.930, acogiendo en su lugar la inscripcioén
trami tada por GCeneral Biscuits Belgie, NV., que antes habia
negado y desestind l|la oposicién planteada por Central inpulsora
SSA. de C V., sea "Gupo Binbo Sociedad Anénina de Capita
Variable". Lo resuelto en esta ocasion por la Direccion del
Regi stro reconoci 6 que habi éndose presentado prinero la solicitud
de la recurrente, el registrador al hacer el respectivo estudio de
solicitudes, visto el sistema de cénmputo del Registro, no encontré
ninguna simlitud ni grafica, ni fonética, ni con respecto a |os
colores, por lo que no percibié |a existencia de posible confusioén
entre las nmsmas, que de haberse encontrado, habria inplicado
tener que dejar en suspenso la tramtacién de la solicitud
presentada por Central |npulsora Sociedad An6ninma de C V que fue
presentada con posterioridad . El fallo indicado una vez acl arado
lo anterior y pese a ello, se dirigi6 en el siguiente sentido:

"(...) se deduce que existen diferencias entre ellos , hay que
tomar en consideraci 6n que existen nmuchos principes, reyes,
rei nas, princesas, caballeros 'y guerreros, con diferentes

configuraciones de acuerdo a la cultura, regién y época a |la que
han pertenecido, de nmanera que no podria otorgarse ningdn
nonopol i 0 sobre este tipo de disefios , deben ser analizados cada
uno de ellos, en forma mnucionsa y tomando en consi deraci 6n todas
y cada una de las caracteristicas que tienen, debe tenerse en
consi deraci 6n el hecho de que existen infinidad de distintivos
marcari os de di sefios de reyes, principes y otros y todos existen

porque cada uno de ellos tienen elenentos novedosos que |os
di stinguen de |os demas, razones por |as cuel es debe revocarse el
consi derando segundo y por lo tanto de la resolucidon N 4930 de
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las 11:48 horas del 16 de febrero de 1999 y se |ea de acuerdo con
| as consideraciones anteriornmente expuestas y citas de ley, se
declara sin lugar la oposicion interpuesta por Central |npulsora
S.A de C V., de México, (...) en todo |lo denmas |a resol uci6n 4930
gqueda igual. (...)" (El resaltado no es del original).-

| X.- Ante lo resuelto Central |npulsora Sociedad
An6nima de CV, a los efectos "Gupo Binbo Sociedad Ané6ninma de
Capital Variable", presentd un recurso de apelacion el dia 21 de
octubre de 1999, fornulando entre otros argunentos, que en su caso
se traté de la solicitud para la inscripcién de una marca fanosa y
notoria, a propésito de lo cual aportdé docunentaci 6n rel aci onada
con los tramtes de inscripcion en curso y de inscripciones ya
real i zadas propianmente dichas, de la marca que logro inscribir en
Costa Rica en 1994 y el disefio en 1998, asi conpb algunos
docunent os que se aprecian en el expediente adm nistrativo, copias
certificadas de enpaques de productos, o publicidad, sin |lograrse
precisar con exactitud por este tribunal a que nmateria
corresponde, en los que se usa el disefio y marca referidos,
(folios del 69 al 151 del expediente adm nistrativo). Este recurso
de apel aci6n fue resuelto de conformdad con |o que correspondia
entonces, por la Secci6on Tercera del Tribunal Cont enci 0so
Adm ni strati vo, act uando cono j erarca i mpropi o, nmedi ant e
resol uci 6n N° 326-2001 de las 09:10 hrs. del 27 de abril del 2001,
la que anuld la resolucion de la Direccion del Registro de la
Propi edad I ndustrial sin nunero, de las 09:15 hrs. del 05 de julio
de 1999. En dicha resoluci6n el Tribunal nencionado sefial 6 que:

"(...) "Los funcionarios publicos son sinples depositarios de la
autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les
concede". Es evidente que en este asunto |a autoridad
adm ni strativa se arrogé facultades que la ley no |le concedia; ya
gue expresanente la ley prohibe a quienes admnistran justicia
(adm nistrativa o judicial), variar o nodificar sus propias
resol uci ones. En consecuencia |o dispuesto por el ad quo, por
resol uci 6n de | as nueve horas quince mnutos del cinco de julio de
m | noveci entos noventa y nueve, se encuentra viciado de nulidad y
asi debe declararse.". -

De esta forma, considerd el Tribunal que el vicio se produjo por
parte de la Direccién del Registro de propiedad Industrial al
revocar su propia resoluciodon en parte, habiendo nediado accion
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recursiva en apelacién contra la msnma. Posteriornente esa msma
Autoridad, ejerciendo funciones de jerarca inpropio, dictd Ila
resol uci 6n N° 645-2001 de las 15:00 hrs. del 30 de julio del 2001,
en conocimento ahora del recurso de apelacion fornulado por la
enpresa General Biscuits Belgie N.V. con anterioridad, y pendiente
de resolucidn, vista la nulidad indicada |ineas atras, que
confirmb la resolucion N 4.930 de las 11:48 hrs. del 16 de
febrero de 1999, dando por agotada la via admnistrativa. A
criterio del Tribunal, la resolucién se confirmd en virtud de:

“"(...) No cabe duda de que entre anbos distintivos existe
senej anza sobre todo de <caracter ideoldégico y en el aspecto
grafico es perceptible a sinple vista , se trata de dos figuras
mascul i nas que sinbolizan a los principes o caballeros de |a edad
medi a, con vestinenta senejante, al igual que sus armas, propias
de la época, en anbos casos se trata de figuras |joOvenes,
sonrientes, de cuerpo entero y dispuestas de frente. Tanbién
existe conb ya se indicoé supra, identidad o senejanza ideol 6gica
pues no es dificil asociar anbas figuras con un principe. Sin
enbargo no es esta la principal razén por |a que debe confirnmarse
el pronunciamento del Registro . Aunado a |o anterior, Ila
exi stencia de notoriedad en una nmarca es un elenento que va nas
alla, incluso de la inscripcién de la marca msma pues se le
brinda proteccidon registral, adan y cuando no se encuentre
inscrita. (...) Asi la marca notoria ha sido definida como "...
aquel l a que goza de una enornme reputacién y prestigio conercial y
su explotacion se |leva a cabo en fornma nasiva en un determ nado

pais, regio6n, o nmundo entero ..." (...) por otra parte, dentro de
| os elenentos que deben conjugarse para que exista notoriedad,
(...) sefiala: Antigledad de la marca, - Enpleo extendido de la

marca, y - esfuerzo publicitario inmportante. (...) De igual form
establece criterios tales conb la difusion de la marca en el
publico consumidor, la intensidad y esfuerzo publicitario en su
pronoci 6n; la antigledad y uso constante, conp elenentos para
conocer |la notoriedad. Es por ello que se puede concluir sin tenor
a equivocos , que la marca inscrita "Principe", posee notoriedad,
dada su antigiedad, su enpleo extendido (se encuentra inscrita en
la mayor parte de paises de Latinoangérica), y de acuerdo a la
prueba docunental aportada, tanbién se aprecia un esfuerzo
publicitario inportante. De manera que siendo |a marca "principe",
notoria, y existiendo identidad gréafica e ideold6gica con el
distintivo, "D sefio Especial" que se pretende inscribir, éste
resulta ininscribible . (...)" (El resaltado no es del original).-
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Se aprecia ahora, que el criterio del Tribunal se dirigi6 a tener
por acreditado, ademas de que existe senejanza sobre todo de
caracter ideoldégico y en el aspecto grafico entre el Disefio
Especial que pretende inscribir la actora y el inscrito por |a
codenandada, al tienpo que sefal 6 sin enbargo, que es esta |la nas
importante razon en que se fundamentd su fallo. Considerd ademés
el Tribunal, que la marca de fabrica "Principe", - refiriéndose a
la inscrita el 11 de febrero de 1994, en propiedad de |a conpafiia
denom nada "Central Inpulsora S.A de C V.", actualnente "G upo
Bi nho Soci edad An6ninma de Capital Variable", segun consta en el
acta N° 85914, en clase 30 de |la nonmenclatura Internacional, - es
una marca notoria, de conformdad con la valoraci6on de |a prueba
gue tubo a su haber, pese a no relacionarla expresanente o en
detalle, de forma que su previa inscripcidn no es necesaria para
gue operase su protecci 6n en favor del titular.-

X.- Finalnmente, la enpresa Ceneral Biscuits Belgie
N.V., acudié a esta sede, nediante la interposicion de demanda

contra el Estado y "Central Inpulsora S.A de C V.", actual nente
"G upo Binbo Sociedad Anénima de Capital Variable", con el
proposito de lograr, entre otros extrenos, la nulidad de la

resol uci 6n No. 4930 enmitida a las 11:48 horas del 16 de febrero de
1999, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, que
declara con lugar |a oposicion interpuesta por |a codenmandada y
rechaza su tramte de inscripcion; la nulidad de |a resolucion
di ctada No. 645-2001 dictada por la Seccidn Tercera del Tribuna

Superior Contencioso Admnistrativo; y Jla nulidad del acto
adm nistrativo relativo al registro marcario “Disefilo Especial de
Princi pe” en clase 30 internacional, inscrito ante el Registro de
la Propiedad Industrial bajo el No. 110.981 a nonbre de Ia
codenandada, bajo el argunento, especifico en |o que es de
interés, de que éste fue inscrito contra ley y contrario al
Principio de Prelacién o Prioridad Registral, no pudiendo haber
servido de fundanento legal para |a oposicién que fornulara su
titular. Tal y conp se seflal 6 supra, este Tribunal Superior conoce
en esta ocasién la apelacidon interpuesta dentro del presente
proceso ordinario contencioso admnistrativo, en contra de la
sentencia N 119-2006 de las quince horas del tres de febrero del

dos m | seis, que dispuso en |o conducente declarar sin lugar en
todos sus extrenps |a denmanda pronovida por General Biscuits
Belgie N V., codenandole al pago de las costas personales vy
procesal es derivadas de |a acci6n. -
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XlI.- Es inportante destacar que, el fallo dictado por
la Juez ad quo en este Proceso Odinario Contencioso
Adm nistrativo, N 119-2006 de las quince horas del tres de
febrero del dos m | seis, una vez que citdé las normas del Convenio
Centroaneri cano para la Proteccién de |la Propiedad Industrial, 94,
inciso b), 10, inciso o) y p), y 105 formul 6 el siguiente
razonam ento, nmisno en el que fundanentd su deci si6n

“"(...) De lo anteriornente expuesto, elenentos de prueba que obra
en autos , asi conp |la prueba aportada por el Registro de la
Propi edad Industrial, referente a los infornes rendidos, de |os
m snos se constata que el registro N° 45914, pertenece a |la nmarca
denomi nada de fabrica PRINCIPE en |la clase 30 internacional,
propi edad de Central Inpulsora S.A de CV y que se encuentra
inscrita desde el 11 de febrero de 1994. En prinmer l|ugar, adenas
de estar previamente inscrita la marca Principe, con disefio
especial de Principe en la clase 30 internacional, propiedad de
Central Inpulsora S.A. de C V. cabe sefalar que no cabe duda que
entre anbos distintivos existe senejanza gréafica, por otra parte
los articulos 44 y 45 de la Ley de Mircas y otros signos
distintivos N° 7978 de 22 de dicienbre de 1999, vigente a partir
de 1 de enero del 2000, regula la proteccién de nmarcas
notorianente conocidas y |los criterios para reconocer la
not ori edad, establece la posibilidad de que el Registro de la
Propiedad Industrial no registre cono marca |os signos iguales o
senej antes a una marca notorianmente conocida, cuando el uso de |a
marca pueda crear confusion o riesgo de asociaci 6n con | os bienes
o servicios de l|a persona que enplea es marca, o0 constituya
aprovecham ento injusto del prestigio de la marca o sugiera una
conexi 6n con ella y su uso pueda lesionar los intereses de esa
persona. Conp el ementos para reconocer |la notoriedad establece |a
extensi 6n de su conocimento, intensidad, éanbito de difusidon vy
publicidad de |a narca, de manera tal que con |a prueba docunental
aportada se observa el esfuerzo publicitario, asi msno dada su
antigledad, |a extensién de su uso ya que se encuentra inscrita en
la mayor parte de paises de Latinoangerica, queda denpbstrada |a
notoriedad de la nmarca inscrita "principe". En consecuencia de
acuerdo a |lo expuesto y no asistiéndole derecho a la actora, se
debe declarar sin lugar en todos sus extrenos |a presente denanda,

(...)"
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A criterio de este Tribunal el fallo recurrido en
al zada reviste de inportantes yerros a |los que nos referirenps mas
adel ante, no obstante y por lo pronto, apuntanbs en direccién a
que el msnmo aplicd las normas de la Ley de Marcas y Oros Signos
Distintivos, para definir la notoriedad de |la marca, no siendo de
aplicaci 6n al caso, vista su vigencia a partir del 2000, asi conp
que el msm se fundanentd en considerar, al igual que lo hizo el
Tri bunal Superior Contencioso Admnistrativo Seccidn Tercera,
actuando cono jerarca inpropio, en resolucién N 326-2001 de |as
09: 10 hrs. del 27 de abril del 2001, que el asunto debe resol verse
princi palmente al rededor de |lo que a sus efectos tuvieron por
acreditado, que se tratdé en el caso de Central |Inpulsora Sociedad
Anénima de C. V., - Gupo Binbo a los efectos, - de la inscripcidn
de una marca "notoria" en valoracion de |la prueba que consta en
autos, asi conb en que, una vez establecida esta notoriedad de |la
marca, se determind que existe simlitud suficiente, ideoldgica y
grafica entre el disefio que el dia 30 de octubre de 1997 Ila
enpresa denom nada General Biscuits Belgie, N V. presentd ante el
Registro Nacional, Registro de |la Propiedad Industrial de la
Republica de Costa Rica, para la inscripcion de un disefo
especial, (figura de un principe), que consiste en |la inmagen, -
di buj o, - de un joven y sonriente, que estando de pie tiene su
mano derecha en la cintura, y su mano izquierda en una espada que
tanbi én porta enfundada y sujeta a un fajén tanbién a la altura
de la cintura. Tiene segun la solicitud presentada, una corona
sobre su cabeza de color amarillo; su cabello de color rojo, porta
una capa de color azul reflejo y negro, con matices blancos y un
borde color oro, el vestido es de color rojo, sus zapatillas son
color azul reflejo con ribetes amarillos; sus guantes, asi conp
ciertos matices de |la vestinenta son de color blanco. El disefio
especial fue presentado en la clase 30, para proteger entre otros;
café, te, cacao, chocol ate, azucar, arroz, arroz inflado, tapioca,
marinas, tartas y tortas (azucaradas o saladas) etc.; y la marca
de fabrica inscrita en Costa Rica, desde el 11 de febrero de
1994 , denominada "PRINCIPE', en propiedad de I|a conpafia
denom nada "Central Inpulsora S.A de C V.", actualnente "G upo
Bi nho Soci edad An6ninma de Capital Variable", segun consta en el
acta N° 85914, en clase 30 de |la nonenclatura Internacional, para
proteger productos panificados y de pasteleria, tales conp
pastel es variados, galletas, pan (de todo tipo), queques, tortas,
confiteria, bi scochos, cereal es, rosquet es y pr oduct os
alimenticios preparados a base de cereales, para |la alinentacion
humana, tanto conb en relacién con la inscripcion, a nonbre de
esta msnma conpafiia de fecha 18 de dicienbre de 1998 del "Di sefio
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Especial de Principe" en l|la clase 30 de |l|a nonenclatura
i nternaci onal, segln el acta nunmero 110.981, para |la protecci 6n de
, café, te, cacao, azucar, arroz, tapioca, segu, sucedaneos, , del
café, harinas y preparaciones de cereales, pasteles variados,
gal |l etas, pan, queques o tortas, biscochos, cereales, rosquetes,
confiteria, dulces de todo tipo; helados conestibles, mel, jarabe
de nelaza; vinagre, salsas, condinmentos, especias, hielo. E
di sefio consiste en una figura de un joven principe, vestido a la
usanza de |la época nedieval, con botas altas que termnan en pico
cubriendo la rodilla, pantal ones pegados al cuerpo, netidos dentro
de las botas, camisa de nanga |larga, hasta |a cadera, con cinturon
que cierra al frente con una hebilla en forma de ronbo, guantes al
codo y una capa |larga en color oscuro que |le cubre desde el cuello
hasta |la corva en la parte posterior y que ondea al viento. En su
mano derecha en alto el principe blande su espada sobre su
cabeza , mentras que en su nmano izquierda, a la altura de la
cintura, sostiene su escudo por la parte posterior, La expresion
de este principe es alegre, y sonriente, con su pelo claro. A la
altura del cuello que ondea al viento hacia el |ado izquierdo, asi
conb que y principalnmente en el caso de estas ultimas, inscritas
en nonbre de "Central Inmpulsora S.A de C V.", actualnente "G upo
Bi nho Sociedad An6ninma de Capital Variable", estanbs frente a
marcas notori as. -

XIl.- Sobre el tramte de inscripciodn en el Registro
de la Propiedad Industrial, en presencia de casos en |os que
exi stiendo una marca en tramte de registro o en su caso una narca
ya inscrita, y posteriornmente fuese presentada por parte de un
tercero una solicitud para la inscripcion de una nmarca igual,
idéntica o simlar, al nonento en que se dieron |os hechos, era de
aplicacién la normativa contenida en el Convenio Centroanericano
para |a Protecci6n de |a Propiedad Industrial, el Anexo 1C Acuerdo
sobre |os Aspectos de I|os Derechos de Propiedad Intelectual
rel aci onados con el Conercio, y el Convenio para la Protecci6n de
| a Propiedad Industrial (Paris, 1883), para el caso de |las partes
en litigio, vistas las fechas de presentaci 6n de sus respectivos
diligencias registrales, sin perjuicio de que desde 1994, Ila
conpafila codenandada logré inscribir |a mrca de fabrica
denomi nada "principe", Unicanente bajo la vigencia del Convenio
Centroaneri cano para la Proteccidon de |la Propiedad Industrial vy
sin que ésta hubiese incluido |a protecci6n de un di sefio especi al .
Siendo que es de aplicaci6n el Convenio de Paris comp se indico,
éste en su articulo 2 estipul a:
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"Articulo 2. Trato nacional a |los nacionales de |os paises de la
Union. 1.- Los nacionales de cada uno de |os paises de la Uniodn
gozaran en todos |los denmas paises de la Unidén, en |lo que se
refiere a la protecciéon de la propiedad industrial, de Ilas
ventajas que las |eyes respectivas concedan actualnente o en el
futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de |os derechos
especi al nente previ st os por el presente Conveni o : En
consecuencia, aquellos tendran la msnma protecci 6n que estos y el
msno recurso legal contra cualquier atague a sus derechos,
sienpre y cuando cunplan |as condiciones y fornalidades inpuestas
a los nacionales. (...) 3.- Quedan expresanente reservadas |as
di sposiciones de la legislaci6n de cada uno de los paises de la
Union relativas al procedimento judicial y admnistrativo , y a
la conpetencia, asi conb a la eleccién de donmicilio o a la
constituci 6n de un nmandatari o, que sean exigidas por las |eyes de
propi edad industrial. (El resaltado no es del original).-

En cuanto a la titularidad de las marcas, disponia el Convenio
Centroaneri cano en sus articulos 17 y 18:

"Articulo 17.- La propiedad de una marca se adquiere por el
registro de la msma de conform dad con el presente Convenio y se
prueba con la Certificacion de Registro extendida por |a autoridad
conpetente."

"Articulo 18.- La propiedad de una marca s6lo serd reconocida y
protegida EN EL ESTADO O ESTADOS en que se hubiera inscrito." (La
mayudscul a no es del original).-

Sin perjuicio de |o dispuesto sobre la titularidad y el
reconoci m ento que es posible, segln estas nornmas, a partir de su
i nscripci 6n en cada estado, el Convenio de Paris dispuso que:

“"Articulo 4.- A a |. Patentes, nodelos de utilidad, dibujos vy
nodel os industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de
prioridad.- G Patentes: division de la solicitud. A 1.- Qien
hubi ere depositado regularnente una solicitud de patente de
i nvenci 6n, de nodelo de utilidad, de dibujo o nobdelo industrial
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de marca de fabrica o de conercio, en alguno de los paises de la
Uni 6n o su causahabi ente, gozara, para efectuar el depdésito en |os
otros paises, de un derecho de prioridad, durante |os plazos
fijados mAs adelante en el presente. (...) 3.- Por depoésito
naci onal regular se entiende todo depdsito que sea suficiente para
determnar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el
pais de que se trate, cualquiera que sea |la suerte posterior de
esta solicitud. (...) € 1.- Los plazos de prioridad arriba
menci onados seran de doce neses para |las patentes de invenciodn y
| os nodel os de utilidad y de seis neses para | os dibujos o nodel os
industriales y para las nmarcas de féabrica o de conercio . 2.-
Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depésito
de la prinera solicitud; el dia del depdsito no est& conprendido
en el plazo. (...)" (El subrayado no es del original) .-

"Articulo 6.- Mrcas: condiciones de registro, independencia de |la
proteccion de la msm marca en diferentes paises. (...) 3.- Una
marca, regularnmente registrada en un pais de la Unidn, sera
consi derada conmp independiente de las marcas registradas en |os
demas paises de la Union, conprendi éndose en ello el pais de
origen."

El Conveni o Centroaneri cano por su parte, en su articulo 19 y 20
di sponi a:

"Articulo 19.- La admsién de la solicitud de registro de un
marca, efectuada conforme al presente Convenio, otorga al
peticionario, 0 a sus causahabientes, un derecho de prioridad
durante un plazo de seis neses para que, dentro del m snpb, pueda
solicitar el registro de aquélla en los otros Estados
Signatarios ." (El subrayado no es del original).-

“"Articulo 20.- El derecho de prioridad se acreditara por nedio de
una Constancia, que extendera de oficio al interesado el
Regi strador de |a Propiedad Industrial del pais donde presentd |a
prinera solicitud, la cual contendré&, basicamente, |o0s siguientes
datos: (...)"

Uni camente resulta relevante este temm, en el sentido de dejar
claro, que ninguna de las partes en litigio, (se aclara que no se
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incluye aqui al Estado propianmente en este sentido), han hecho
mano del privilegio de prioridad contenido en estas nornmas, de
manera gue sus narcas inscritas en otros paises, no tuvieron ni
tienen para el caso concreto mas efecto que el descrito, sea, no
inciden, a no ser que se hubiese alegado oportunanmente Ila
aplicaci é6n del privilegio, de prioridad en el resto de paises de
la Union, por lo que s6lo a efectos de la prioridad referida, la
inscripcién de marcas en otros paises en estas circunstancias, nho
otorgaron derecho de prioridad alguno en nuestro caso. (Queda a
salvo | o que se vera sobre |as marcas notorias).

XIll.- Ahora bien, en cuanto al procedimento
adm nistrativo a seguir frente a un supuesto conmb el que se
presenta en el caso que nos ocupa, en el que ante una nmarca ya
inscrita o] en tramte de i nscri pci én, sea pr esent ada
posteriornente por un tercero una solicitud para |la inscripcion de
otra idéntica o simlar, el Convenio Centroanericano indicaba en
su articulo 10, incisos 0) y p), lo siguiente y en prinmer orden de
i deas:

"Articulo 10.- No podrén usarse ni registrarse conp narcas ni cono
el enentos de |as m snas: (...) o) Los distintivos ya registrados
por otras personas conp marcas, para productos, nercancias o
servicios conprendidos en una msm Case; p) Los distintivos que
por su senejanza grafica, fonética o ideol 6gica pueden inducir a
error u originar confusion con otras marcas 0 con nonbres
conerci al es, expresiones o sefial es de propaganda ya registrados o
en tramte de registro, si se pretende enplearlos para distinguir
product os, mnercancias o servicios conprendidos en la msma C ase.
(...)" (El resaltado no es del original).-

Haci endo las mismas veces que esta disposicién en el articulo 6
bi s del Convenio de Paris, se establ eci6:

"Articulo 6 quinquies.- Mar cas: proteccion de las marcas
registradas en un pais de la Unidén en los demas paises de la
Unidén.- A) 1.- Toda marca de fabrica o de conercio regul arnente

regi strada en el pais de origen sera adnitida para su depésito tal
cual es en los denas paises de la Unidn, salvo |as condiciones
i ndi cadas en el presente articulo. Estos paises podran, antes de
proceder al registro definitivo, exigir la presentacion de un

Direccion Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 2511-56-98
E-mail: cijulenlinea@abogados.or.cr
59




CEMTROD DE INFDRMACEOM JURIINCA EMLINEA

j‘;ﬁ CIIUL e mea

Convenio Colegio de Abogados — Universidad de Costa Rica

certificado de registro en el pais de origen, expedido por Ila
autori dad conpetente. No se exigiréa legalizacio6n alguna para este

certificado. (...) B) Las mnmarcas de féabrica o de conercio
regul adas por el presente articulo no podran ser rehusadas para su
registro ni invalidadas mas que en |os casos siguientes : 1.-

Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros
en el pais donde la proteccion se reclama ; (...) 3.- cuando sean
contrarias a la noral o al orden publico y, en particular, cuando
sean capaces de engafiar al publico . (...)" (El resaltado no es
del original).-

El Convenio para la Protecci6n de |a Propiedad Industrial contenia
una norma, ya tipica del derecho nmarcario cono se indicd, que
actual nente tanbi én se encuentra conprendida en la Ley de Marcas y
otros Signos Distintivos. A saber, el Convenio Centroanericano,
decia al respecto:

"Articulo 22.- Cuando una persona natural o juridica solicite el
registro de una marca en un Estado Contratante y se |e niegue por
existir un registro o solicitud anterior de otra marca que |o
impida por su identidad o senejanza, tendra derecho a pedir vy
obtener |a anulacion del registro o la cancelaci6n de |a adm sion
de la solicitud, probando que goza del derecho de prioridad de
acuerdo con el articulo 19 del presente Convenio."

Estrictamente sobre aspectos de procedimento registral, e
Conveni o0 Centroanericano dispuso en su oportunidad, |las reglas de
observanci a obligatoria que el Registro de |la Propiedad Industrial
costarricense debia observar conp condicién insalvable, asi, en
casos de simlitud en tramtes posteriores, decia su articulo 91:

"Articulo 91.- Presentada una solicitud, el Registrador procederéa
a conprobar si la marca, nonbre conercial, sefial o expresion de
propaganda cuyo registro se pide esta conprendida en Ilas
prohi bi ci ones contenidas en los literales a), b), c¢), d), e, f),
g, h, i), j), k), 1), II), m, n), A), q), or) del articulo 10;
a) y d del articulo 49 o a), b), c) y d) del articulo 62, segun
el caso. Si ello fuera asi, rechazara de plano la solicitud
i ndi cando | as razones en que se funda. (...)".-
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"Articulo 92.- Si la solicitud no fuere de las que justifican un
rechazo de plano, por no encontrarse en ninguna de |a situaciones
previstas en el articulo anterior, el Registrador procedera de
innediato a exam nar si relne todos |os requisitos indicados en
los articulos 83, 84, 85, 86, 87 y 88, segun el caso. Si faltare
al gun requisito o docunento, se abstendra de admitirla y de darle
curso, pero dictara providencia mandato que si dentro de |os
qui nce dias siguientes el interesado hubiese corregido |a om sion
o defecto, se dé a la solicitud el tramte que corresponde
conforme el presente Convenio. La providencia a que se refiere el
parrafo anterior no extinguird la fecha de presentacion de |a
solicitud, si la correccion se hiciere dentro del plazo indicado."

" Articulo 93.- Si la solicitud no se encontrare en ninguno de | os
casos previstos en los dos articulos precedentes, el Registrador
procedera sin tardanza a efectuar un examen de novedad de |a narca
, honbre conercial , expresién o sefial de propaganda que trata de
inscribirse, para |o cual hard l|as averiguaciones que sean
necesarias para determnar si existe alguna de |las causales
indicadas en los literales 0) y p) del articulo 10 ; b) y c) de

articulo 49 o e), f) y g) del articulo 62, segun el caso." (E
resaltado y subrayado no es del original).-

Particul ar atenci 6n nerecen | as sigui entes di sposiciones:

"Articulo 94.- Si al efectuar el exanmen de novedad de una nanera
el Registrador encontrare: a) Qra narca idéntica ya inscrita vy
vigente, que sirva para distinguir productos, nercancias o
servicios conprendi dos en una msm Cl ase, declarard sin lugar |a
solicitud indicando |as razones en que se funda. Si |la marca cuyo
registro se solicita fuere idéntica a otra que se encuentre en
tramte de inscripcion, el Regi strador dictard providencia
dej andol a en suspenso hasta que se resuelva si la que se halla en
tramte debe o no inscribirse. Si la resolucién que recayere fuera
negativa, la solicitud declarada en suspenso se tranmtara en la
forma prevista en este Convenio y se entendera protegida por e

derecho de prioridad; b) OQra nmarca senejante ya inscrita y
vigente , que sirva para distinguir productos, nercancias o
servicios conprendidos en una msma Clase , siendo |a senejanza de
tal grado que |la marca cuyo registro se solicita pueda confundirse
con la anterior , declarara sin lugar la solicitud, indicando |as
razones en que se funda. Se exceptuUa Unicanente el caso en que el
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solicitante sea precisanente el propietario de la nmarca anterior
con la cual la nueva podria confundirse, situacién en la que el
regi stro no podréa denegarse. Si la marca cuyo registro se solicita
fuera senejante a otra que se encuentre en tramte de inscripcion,
el Registrador dictara providencia dejandola en suspenso hasta que
se resuelva si la que se halla en tramte debe o no inscribirse
Si la resolucion que recayere fuere negativa, la solicitud
decl arada en suspenso se tramtara en la forma prevista en este
Convenio y se entendera protegida por el derecho de prioridad. Las
di sposi ciones precedentes se entenderdan sin perjuicio de lo
prescrito en el articulo 22 y son aplicables a |los nonbres
conerciales y a las expresiones o seflales de propaganda.
(...)" (El resaltado y subrayado no es del original).-

“ Articulo 95.- Una vez practicado el exanen de novedad sin
haberse encontrado ningun obstaculo para la inscripcion, el
Regi strador ordenara que se anote la solicitud en el Libro de
Present aci ones, por nmedio de un asiento de nuneraci 6n corrida que
contendréa: (...)"

Ha de destacarse <con claridad, que si al solicitarse la
inscripcién de una marca, ésta resultare senejante o simlar a
otra que se encuentre al msno tienpo en tramte de inscripcion,
pero con anterioridad, es deber del registrador y por tanto del
Registro la Propiedad | ndustri al , di ctar la providencia
correspondiente a través de la cual, habra de disponerse el
suspenso 0 suspensién de la tramtacion posterior, sea la nas
reciente en virtud o atencién a la fecha de su presentaci 6n, en
aplicaci 6n del principio de prioridad, hasta tanto se resuelva, la
procedencia o no de la solicitud de inscripcién de la que al
efecto ostenta prioridad. Del resultado del tramte prioritario,
sea que se apruebe o no la solicitud presentada prinero en tienpo,
dependerd, si se archiva o se continua el proceso de inscripcion
de la solicitud de inscripcion con fecha posterior. La disposicion
rel aci onada no es fortuita pues evidentenente trata de proteger el
ya reconoci do por el ordenamiento juridico, derecho de prioridad,
de fundanmental orden en materia registral y por supuesto nmarcari a,
segun di sponen, tanto el Convenio Centroanericano para |a
Protecci 6on de |la Propiedad Industrial, otrora vigente, asi conp el
Conveni o de Paris. -

XI'V.- Retornando nuestra atencioén en relacioén con |a
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sentencia inpugnada, se tiene |lo siguiente. Vistos |os agravios
formul ados por |a apelante, que en lo particular se dirigen en e
sentido de que |la Juzgadora de prinera instancia no conprendi 6 |a
causa petendi de |la demanda, pues no se trata de un juicio de
simlitudes de marcas, sino de uno en el que debe discutirse sobre
la presunta violacién del principio de prioridad registral, pues
considera ilegal, que siendo que su solicitud es anterior a la de
| a enpresa codenandada, se procedi6é a inscribir la de ésta ultim
con 1o que se colocé6 ilegitinmanente a dicha enpresa en posicién de
oponerse a su tramte de inscripcidén, msnmo al que debi6 darse
prioridad, en inobservancia del articulo 94 del hoy derogado
Convenio Centroanericano para la Proteccion de la Propiedad

I ndustrial. Consider6 |a recurrente, que el fallo apelado no
anal i z6 este punto, que es fundanento de su demanda en el presente
proceso, obvi andol o nediante el razonamento de simlitud

marcaria, Yy debenbs agregar, el elenmento de notoriedad, en
relaci 6n con el que |la apelante, agrega conp agravio que ha sido
un tema aducido en cuanto a su correspondencia para el caso de |a
marca de |a codemandada tanto en sede admnistrativa cono
judicial, pero reconoci éndole esta caracteristica a la msm, en
contravenci 6n con la prueba docunental que obra en autos. La
actora manifiesta que la notoriedad corresponde, pero a su marca,
por encontrarse inscrita desde nuchos afios atras. Tonando en
cuenta que el eje central del asunt o, consistié en la
determ naci 6n de si existi6 violacidon al aspecto de prioridad
registral o no en el presente caso, el fallo recurrido, parece
haberse orientado, aun y cuando |la Juez ad quo, no |o expresa asi,
en el sentido de que, la marca, inscrita "Principe" en Costa Rica
a partir del afio 1994 por |a conpafiia codemandada, (en donde se
conete el error de indicar, que incluyd un disefio, pues en 1994
uni canmente se protegié una narca de fébrica, ms no disefo
al guno), en relacién con el posteriornmente inscrito, ahora si,
"Di sefio Especial de Principe" en 1998, - anbas para proteger |a
clase 30 en la nonenclatura internacional -, son o corresponden
con una nmarca notoria. Insistiendo en que el analisis debido, no
fue expresado por la Juez de primera instancia, parece ser que a
su criterio, al estar de por medio la previa inscripcion de una
marca de fabrica notoria perteneciente a Central |npulsora
Soci edad Anéninma de C. V, hoy Gupo Binbo, desde 1994, al nonento
en que l|la conpafiia General Biscuits Belgie N V., presentd su
solicitud para la inscripcion de un disefio especial, anbas en la
msma clase 30 de |la nonmenclatura internacional, el aspecto de
prioridad registral no habria sido relevante ni aplicable al caso,
pues se traté de la confrontacién con una nmarca de fabrica
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inscrita desde 1994, que es notoria cono se dijo. Ello explicaria
en un prinmer nonmento, la inscripcién posterior de la solicitud de
registro por parte de |a codemandada, de un disefio que |a Juez ad
qguo, consider6 que guarda simlitud en rnmuchos aspectos,
particularmente ideol 6gicos y gréaficos, con el di sefio que
pretendi 6 inscribir primero en tienpo |a actora. Téngase en cuenta
que la codemandada no habia inscrito en Costa Rica, previo a la
solicitud de inscripcion de GCeneral Biscuits Belgie CV, la
inscripcién de un disefio especial y que no habia tramtado el
registro de su disefio, bajo |os supuestos de prioridad reservados
por el Convenio de Paris en su favor y dentro de |os plazos para
ell o previstos, pero tratandose del supuesto, de que es una narca
notoria, sustituye ésta o se sobrepone al criterio de prinero en
tienpo prinmero en derecho, venciendo por su potencia |a notoriedad
de la nmarca, a la prioridad en | a presentaci 6n de | as solicitudes.
De conformdad con lo anterior, una nmarca notoria, se encontraria
protegida aun y cuando no estuviese inscrita, al igual que se
encontraria tambi én protegida, aan si su solicitud no hubiese sido
primera en tienpo. Su inscripcion por tanto prosperaria, aldn y
cuando haya sido depositada o presentada a efecto de su registro
ante |a autoridad correspondiente con posterioridad a otra que
guardando simlitud o siendo igual a ésta, no sea notoria. Es por
ello que previo a entrar al siguiente punto, primnmeranente hay que
apuntar, que no se presenta vicio en el fallo apelado en cuanto a
la inobservancia con el nuneral 155 del Cddigo Procesal Cvil,
pues haber omtido pronunciamento sobre el aspecto relacionado
con el derecho de prioridad, se explica en los térm nos dichos en
consecuenci a | 6gica con el razonam ento realizado por el juzgador
en su sentencia, sin perjuicio de que en todo caso, el extreno
rel acionado con |la nulidad alegada si fue resuelto, sin incurrir
en infra petita, siendo que |o peticionado es la nulidad de un
acto admnistrativo y sobre su procedencia efectivanente existio
expresa nenci 6n en |la sentencia, aun y cuando no |lo fue, partiendo
del punto juridico que sostuvo la parte actora. -

XV.- Sin perjuicio de que lo relacionado en el punto anterior,
explica los térmnos en que fue dictado el fallo de prinera
instancia, y en funcion de ello no existiria incongruencia en el
m sno, no conparte este Tribunal el criterio esbozado respecto de
| a conprobaci 6n de |os elenentos a concurrir en una marca, a fin
de definir si nos encontrarnos ante una que es notoria. Se
detectan fracturas en su razonam ento. Conp uno de sus errores, se
encuentra la indicacion de que frente a Jla solicitud de
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inscripciéon de la actora, se encontraba previanente inscrita |a
marca "Principe", con disefio especial, cuando |o correcto es que
la marca de fabrica Principe si |lo estaba, nas Unicanente cono
marca de fabrica, y no con disefio especial. Contrario a | o dicho,
al nonmento de la presentacion de la solicitud de inscripcién del
di sefio especial de la actora, no existia diseflo especial en
tramte por parte de |la codenandada, si bien es cierto, |luego fue
inscrita la que present6 en forma posterior, - hasta |o aqui
expuesto, en aparente inobservancia con el derecho de prioridad -.
Conp dijinos, el derecho de prioridad en funcién de la fecha de
presentaci 6n o depdésito de una solicitud, es relevante sienpre y
en todo caso, pero tratandose de nmarcas notorias la fecha de
presentaci 6n de una solicitud no lo es. En ese caso |lo relevante
es la notoriedad misma de |la nmarca, de forma tal que aun y cuando
no haya sido presentada una solicitud de ésta para su inscripcioén

antes que la de un tercero, prevalece la primera por ser notoriay
ostentar un privilegio de proteccién, frente a quien pretenda en
esos términos inscribir prinero, si se trata de la msm marca o
es simlar en grado suficiente. En el presente caso, considerd |la
Juez de instancia que de los elenentos de prueba que obran en
autos, se desprende que la marca de fabrica Principe, en asocio
con el disefio especial de principe, inscritos por |a codemandada,
son marcas notorias cuando ello no es asi.-

XVlI.- Para |la determnacién de notoriedad en una nmarca debe
atenderse a la existencia de una enornme reputacion y prestigio de
la misma, asi comb a que su explotacién se Ileve a cabo en forma
masi va en un determ nado pais, regién, o el mundo entero, en donde
son ademas de consideraci 6n, elenentos conp su antigiedad, enpleo
extendido, asi cono evidencia de un esfuerzo publicitario
importante. Todo derivado de lo que habrd de tenerse por
denpbstrada una difusién inportante de |la marca en el publico
consum dor y uso constante. Sobre el particular, |lo anterior ha
sido ademés sostenido por la Sala Prinmera de la Corte Suprema de
Justicia, en fallos como el N 000855-F-2005 de las dieciséis
horas del diez de novienbre del afio dos ml| cinco y el N 67, de
las ocho horas quince mnutos del veintiocho de abril de ml
noveci entos noventa y dos. Cuando se habla de |a determ naci 6n de
notori edad en una marca, se requiere |la determinaci 6n de una serie
de elenmentos que en su conjunto describen o hablan sobre Ia
percepci 6n que respecto de terceros (consumi dores), ya sea en un
determ nado pais, regiéon, o el mundo entero, existe en relacion
con la misma. En esta direccion si enbargo, teniendo en cuenta que
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| as marcas notorias son aquellas reconocidas por |os consum dores
y aun por |os conpetidores de su titular, en caso de disputa, sea
adm nistrativa o judicial, dicha notoriedad debe ser denostrada,
sea probada, en donde el nejor nedio probatorio a tales fines, sin
duda | o constituye la acreditaci 6n de dicho reconocimento frente,
o en relacion con terceros y en donde no sélo es necesario dar
prueba de la publicidad, sino que ademas, |lo es l|a posible
concurrencia de otros elenentos conbp podrian serlo, permos
otorgados, reportajes de prensa, volunenes de ventas, entre
otros . Reiterando |o dicho, la carga de |la prueba corresponde en
este particular al titular de la nmarca, pues ésta puede ser
desconoci da inclusive por la autoridad adm nistrativa o judicial y
| a prueba precisanente pretende convencer al juzgador de que la
marca al egada conpb notoria relne caracteristicas especiales que no
poseen | as marcas conunes. Dentro de este marco entonces, |la carga
de la prueba para denobstrar |a notoriedad, corre a cargo de quien
siendo su titular, alega la notoriedad de |a m sm, salvo casos en
los que dicha caracteristica o atributo, sea de tal condicidén y
tan evidente en el nedio, que sin myor prueba, pueda ser
apreciada y asi reconocida, |lo cual se presenta s6lo en casos nuy
particulares. Conb se observa, para |la determnacion de Ila
not ori edad de una marca, especialnmente si se trata de efectuar con
ocasi 6n de un proceso judicial su denostracién, se requiere de
cierto rigor, que no puede ser inobservado o tomado a |la I|igera.
En el caso particular, es criterio de este Tribunal que contrario
a lo indicado por la Juez de prinera instancia, |a notoriedad de
la marca inscrita en Costa Rica desde 1994 por parte de la
codenmandada, denom nada "principe", tanto ésta vista en lo
particular, asi conb en asocio con el "Diseflo Especial de
Principe" que logré inscribir tanbién en Costa Rica Ila
codemandada, el 18 de dicienbre de 1998, no se encuentra
acreditada en funci én de |la prueba aportada. Ciertanente denuestra
| a codemandada que su marca, e inclusive su disefio especial, se
encuentran inscritos o en tramte de inscripcién en wuna gran
cantidad de paises latinoanericanos, y siendo el el enento
antiguedad relativo, tanbién denuestra cierta antiguedad en dicha
marca. Si enbargo otra cosa ocurre con el elenento referente al
esfuerzo publicitario, de donde hay que decir, no se puede extraer
conb consecuencia de una valoraci 6n adecuada de |a prueba que
consta en autos, un esfuerzo inportante en materia de publicidad,
pues Unicanmente se aportan algunos docunentos que parecen
corresponder con panfletos, enpaques y alguna pronocién de
productos a l|los que se adhiere |la marca y disefio sefial ados.
Tanpoco resulta posible a |os efectos, derivar de |la concurrencia
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de la inscripcion de |la marca en nuchos paises, por si msma y de
este esfuerzo publicitario, una acreditaci 6n de que |la marca goce
de reconocimento y prestigio extendidos en el consum dor, cono
percepci 6n que terceras personas tienen de estas marcas y Signos
distintivos tanto cono de | os productos que anparan, sea que se le
reconozca por esos terceros cono tal, ni permte determnar, en
que circulo geografico o de nercado, Il &mrese | ocal, o]
internacional es que habria de estarse en presencia de esta
notori edad. La notoriedad de una marca inplica estar frente a un
status, de elevado grado de aceptaci 6n y reconocimento por parte
del pablico, alcanzado por un signo conb consecuencia de su
funci 6n de distinguir determi nado tipo de bienes o servicios conp
fabricados o prestados por una persona en particular y se adquiere
por ademds y necesarianmente, en apoyo de |a reconocida calidad de

product o habi endo superado |a prueba del tienpo , pernmaneci endo en
la nmente de l|os consum dores y aun conpetidores, por un periodo
indefinido a ser valorado con fundamento en |os elenentos
probatorios, reconociendo que su vigencia (en la nente de un
consum dor) puede resultar en la experiencia volatil. Es atinente
citar la jurisprudencia, que ha enmanado con ocasion de la
aplicaci 6n del articulo 317 del Cddigo Procesal Civil sobre la
carga de la prueba, en tanto |a denostraci 6n de notoriedad de una
marca, corre por cuenta de quien | a al egue:

"La carga de l|a prueba no supone, pues, ningun derecho del
adversario, sino un inperativo del propio interés de cada
litigante; es wuna circunstancia de riesgo que consiste en que
quien no prueba |os hechos que ha de probar, pierde el pleito.
Puede quitarse esa carga de encing, pr obando, es decir,
acreditando |la verdad de | os hechos que la Ley sefiala. Y esto no
crea, evidentenente, un derecho del adversario, sino una situacion
juridica personal atinente a cada parte; el gravanen de no prestar
creencia a las afirmaciones que era nenester probar y no se
probaron. Conp en el antigio d' sitico, es o msnb no probar que
no existir, (...)". (Tribunal Superior Segundo GCivil, Secciodn
Primera de San José, N° 262, de |las nueve horas cuarenta m nutos
del diecisiete de junio de m| novecientos noventa y cuatro). -

Al egada | a notoriedad de una marca conp obstaculo para el registro
de una nueva, |a prueba de tal notoriedad corresponde a quien |a
alega, quien dispondra para sus propositos, de los nedios
probatorios que el ordenamento juridico pernmita y haya previsto,
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lo cual resulta critico en estos casos conb consecuencia de que |a
proteccion a la marca notoria reconoce a su titular, otros
derechos o derechos nmas anplios a |os que poseen los titulares de
una nmarca conmiun. Por esta razon la notoriedad no puede surgir de
la marca por si sola, o de algunas circunstancias particul ares

consideradas en forma aislada. En virtud de lo anterior, Ila
inscripcién de wuna marca en nmuchos paises, - sean 0 no
| ati noaneri canos, - asi conp la antigledad de la msm, - |0 cua
habria de razonarse muy adecuadanente, - no inplican por si solos

la notoriedad de ésta. Se tiene por lo tanto, no denostrado el
aspecto de notoriedad segun se ha dicho. La sentencia recurrida
yerra profundanmente en este aspecto y carece del rigor debido en
cuanto al anadlisis de la prueba. Siendo el eje central del
razonam ento efectuado por la Juez de instancia en su sentencia |a
notoriedad de estas marcas, no habiendo sido esta conclusidn
correcta en consecuencia con |la prueba que obra en autos, obliga a
observar el aspecto relacionado con el derecho de prioridad, y en
tanto asi es, lleva razén la apelante en el sentido de que se
extrafia pronunciamento alguno respecto de este derecho y su
aplicaci 6n al caso concreto, por cuanto en |a especie, estanos
ante una disputa que gira en torno a tres situaciones facticas de
fundanental inportancia, cuales son, la inscripcion de una nmarca
de fabrica en clase 30 de la nonenclatura internacional, en 1994
por parte de |a codenmandada, una solicitud por parte de la actora
para el registro de un disefio especial en la clase 30 dicha, asi
conb una posterior presentacion de solicitud por parte de Ila
codenandada de un disefio, tanmbién en la misma clase, que pese a
ser posterior se inscribe prinmero, al tienpo que guarda simlitud
con la que |le antecede. Todo esto, no encontrandonos en el caso de
la marca y/o disefio especial inscritos por |a codemandada Centra
| npul sora Soci edad An6nima de C. V., frente a narcas notori as. -

XVI1.- Contrario a lo que determindé la Juez de primera instancia,

no se denuestra la notoriedad de |la marca de fabrica "Principe",
inscrita desde el 11 de febrero de 1994 en el Registro de la
Propi edad Industrial, del Registro Nacional de l|la Republica de
Costa Rica, segun acta N 85914, en clase 30 de |la nonenclatura
| nt ernaci onal, asi conp tanpoco |a notoriedad del "D sefio Especia

de Principe", en clase 30 de la misna nonenclatura, inscrito el 18
de dicienbre de 1998, en el m snb Regi stro segln acta nuanero
110.981., por o] gue adqui ere t ot al rel evanci a, hacer
pronunci am ento sobre |os agravios fornulados por I|a conpafia
apel ante sobre el derecho de prioridad, que dicho sea de paso
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habi endo sido argiidos en |a demanda, no fueron analizados en |a
sentenci a que se inpugna, no obstante conpb apuntanos |ineas atras,
en el fallo no existe incongruencia alguna o inobservancia con |o
di spuesto en el articulo 155 del Cbédigo Procesal Civil, derivada
de la omision referida, pues ello resultd conp consecuencia de |a
linea de razonamento juridico esbozado a partir de Ila
consi deraci 6n errada, de la presencia de una marca notoria, - por
la forma en que fue apreciado por la juzgadora - pues es justo a
partir de ese supuesto, que el asunto relacionado con el derecho
de prioridad devino a los efectos en irrelevante para resolver |a
litis de conform dad con dicha sentencia. El derecho de prioridad,
coloca a quien le corresponde en un supuesto de legitinmo interés
para presentar objeciones frente a un tercero, tanto en quien
reside la titularidad de una marca ya registrada ante el intento
por un tercero de registrar otra idéntica o simlar, conpo por
gui en haya solicitado prinmero el registro de la marca. Lo prinero
que hay que nencionar al respecto, es que la marca de fabrica
"Principe" inscrita por |la codemandada en Costa Rica a partir del
11 de febrero de 1994, no protegi 6 disefio al guno para |la clase 30
internacional, sino unicanente el vocablo "principe", en otros
térm nos, se protegi6o sélo la identidad verbal de la narca,
m entras que el disefio pretende principalnente |a proteccion de |la
identidad visual de la nmarca a través de una representacion
grafica, que incluye figuras, colores etcétera, de tal suerte que
sus conponentes pueden ser apreciados a través de éstos signos en
el mercado de |los productos de su clase y aun en el de otras de
ser el caso. Seguidanente hay que considerar, que el tranmte
incoado por |a conmpafiia actora, lo fue para la inscripcidén de un
di sefio especial, (figura de un principe) segun |la denonm n6, que a
sus propésitos relaciondé con |a adopcion de |la marca que nantenia
inscrita "Prince", que traducida al idioma espafiol significa
“principe", en las clases 29 y 30, siendo su Registro de Base
Francia N° 20.07.1954,40 319. y que lo fue en fecha 06 de nmayo de
1997. No es sino con posterioridad, el 03 de febrero de 1998, que
la compafiia codemandada present6 ante |a msma autoridad
registral, solicitud para inscribir, tanbién un disefio especi al

que identificdé en su caso, "De Principe", conb marca de fébrica y
conercio, para la clase 30 de |la nonenclatura internacional. Con
lo anterior qued6 claranente denpbstrado, que ninguna de |as
enpresas rel aci onadas, con anterioridad al 30 de octubre de 1997

poseian inscrita en |la Republica de Costa Rica, disefio especial
al guno. No obstante |lo anterior, de conformidad con la tranitacion
gue dio el Registro de |la propiedad Industrial a estas diligencias
i nstauradas por |as conpafiias aqui en litigio, inobservé por
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conpleto y flagrantenente el procedimento disefiado por el
Convenio Centroanericano para la Proteccion de la Propiedad
| ndustrial, en su nunmeral 94 . Sobre el punto especifico,
considera acertado este Tribunal que entre anbos disefios existen
simlitudes ideolo6gicas y graficas, dignas de atencién por Ia
autoridad registral conpetente, no obstante no |lo hizo asi, visto
el tramte realizado en anbos casos conb se seflal 6. No tratandose
de marcas notorias por el so6lo hecho de ser "antiguas" y/o estar
previamente inscritas en otros paises, se encuentra probado a
partir de lo anterior, que una vez presentada por parte de la
conpafiia actora, su solicitud para l|a inscripcién del disefio
especial "figura de un principe", con posterioridad fue presentada
solicitud en e msnmo sentido, por parte de la conpafiia
codenandada, tanbién para un disefio especial, en este caso
identificado cono "de principe", entre los que existe sinmlitud
grafica e ideol 6gica, consecuencia de lo que, al anparo de la
normativa citada, |la Autoridad Registral se encontraba obligada en
aplicaci 6n del articulo 94.b) del Convenio para |la Protecci én de
la Propiedad Industrial, a suspender la inscripcién del tramte
regi stral del disefio especial, correspondiente a Central |npulsora

Sociedad Anénima de C.V, "Gupo Binbo" para posteriornente
determnar |la procedencia o no de |a aprobaci én sobre la solicitud
de GCeneral Biscuits Belgie CV., lo cual no fue realizado,

incurriendo en grave violacién de procedimento y por supuesto en
i nobservancia al derecho de prioridad que correspondia a |la
actora, conmb prinmera depositante de su solicitud, sienpre en
atenci 6n al msno nunmeral 94 del Convenio Centroanericano, en su
inciso b), asi comp el 10, incisos 0) y p) respectivanente
Ati éndase especialnmente al hecho de que el ya nencionado articulo
94, inciso b) del Convenio Centroamericano, ordena al Registrador
dictar providencia, dejando en suspenso el tramte posterior,
hasta que se resuelva si la que se halla en tramte debe o no
inscribirse, de donde se extrae el caréacter inperativo y no
potestativo en |a redacci 6n del citado numeral que dice “dictara”,
y no dice, “podra dictar” — por lo que resulta vinculante para |la
Adm ni straci 6n, que se encuentra asi, obligada a dictar dicho acto
al producirse el supuesto que |o hace procedente. Se inpone de
esta forma a la Administraci 6n, una vez dictada |a suspension de
tramte posterior, declarar si las simlitudes encuadran adenas,
dentro de | os supuestos que inposibilitan el registro de una narca
al tenor de dicho nuneral, tomando en cuenta que tanto |la narca
"“principe" com el "di sefio  especi al de principe", de la
codenmandada, asi conp el disefio especial "figura de un principe"
de la actora, pretenden proteger la clase 30 internacional, que se
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refiere esencialnmente a productos alinmenticios de origen vegetal
preparados para el consuno o la conserva, asi cono |os
coadyuvant es destinados a nejorar el gusto de los alinmentos, entre
otros y tomando en consideraci6én o sopesando, aspect os
rel acionados con |a novedad y originalidad que puedan estarse
presentando en los msnos, que puedan alejarlos de dichos
supuestos por tener la virtud de distinguir adecuadanmente | os
bi enes de una enpresa en relacién con los de la otra. Por otro
| ado, y por las msmas razones, no habiendo sido conforne con el
ordenam ento juridico, otra cosa que |a suspensién del proceso de
regi stro correspondiente, en lugar de la inscripcion del D sefo
Especial de |a conpafiia codemandada en quebranto con el principio
de prioridad, tanpoco resultd ajustado a derecho, que no habi endo
siquiera sido resuelta tal oposicién, se haya procedido con |a
inscripcién de la marca de |a conpafiia opositora al tramte, tanto
conb tanpoco, |la oposicion msnma interpuesta por |a codenandada al
tramte registral de la actora previanente en tienpo depositada,
si o es con fundanento exclusivo en haber |ogrado el registro de
su disefio especial por haber sido éste posterior, no obstante
podria hacerlo, pero unicanmente en referencia con |la nmarca de

fabrica "principe", inscrita desde 1994, sienpre con |a sal vedad
de que ésta no protegi 6 disefio alguno. Sobre el analisis de
simlitud, la resolucion o acto admnistrativo por el que se

califique la senejanza o no de |os signos enfrentados y determ ne
la aprobacion o I|a denegacién de su registro, debe estar
respal dado en un estudio prolijo, técnico y pornenorizado de todos
|l os elenmentos y reglas que sirvan de base para tomar tal decisioén

En este sentido el funcionario no gozara de plena discrecionalidad
en |la adopcién de su criterio puesto que debe adoptar las reglas
gue |l a doctrina y jurisprudencia han establecido en la materia. La
aplicacién que de éstas se realice en el exanmen conparativo,
dependera en cada caso de |las circunstancias y hechos que rodeen a
| as marcas en conflicto.-

XVIll.- De conformdad con todo |o anterior, este Tribunal
consi dera que se inmpone revocar |la resoluci én apel ada, Unicanente
en cuanto a lo que es objeto de recurso y acogi 6 |a excepci én de
falta de derecho, para denegar |la accion. En consecuencia se
decl ara con lugar |a demanda en todos |os extrenos y se anulan |as

Si gui ent es resoluciones: la constitutiva del asiento registral
correspondiente a la inscripcion de la marca de fabrica vy
conercio, disefio especial "de principe", adoptada el 18 de

dicienbre de 1998, segun acta N 110.981 en favor de Central
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impulsora S.A. de C V., sea "Gupo Binmbo Sociedad Ané6nina de

Capi t al Vari abl e", en Jla ~clase 30 de la nonenclatura
i nternaci onal, conb consecuencia de |a inobservancia grave que en
cuanto al procedimento, incurrid el Registro de |la Propiedad

I ndustrial de Costa Rica, por lo que resultd ilegal y violatoria
del principio de prioridad, de conformdad con el Convenio
Centroanericano para la Proteccion de |la Propiedad Industrial,
vista la anterior en tienpo, solicitud de inscripcio6n presentada
para un disefio especial, en la msma clase, por parte de Cebnera

Bi scuits Belgie C. V., respecto del cual, guarda simlitud, grafica
e ideoldgica. La nulidad de la resolucién de la Direccién del
Registro de | a Propiedad industrial de |a Republica de Costa Rica,
N° 4.930 de las once horas con cuarenta y ocho mnutos del
dieciséis de febrero de m | novecientos noventa y nueve, asi conp
la nulidad de |a resoluci6n N 645-2001, de las quince horas del
treinta de julio del dos ml uno, dictada por |a Seccion Tercera
del Tribunal Superior Contencioso Admnistrativo, actuando en
condici6bn de jerarca inpropio de |la Autoridad Registral referida,
por cuanto igualnente inobserva el derecho de prioridad registra

en materia marcaria que opera en favor de la actora. En |o demas
se confirma | a sentencia. -

XIX.- A los efectos de un claro dinensionanmento del presente
fall o, téngase presente que el misnp hace pronunciam ento en torno
a los agravios presentados, estrictamente en [|os térm nos
referidos y conp particular consecuencia de |a inobservancia del

principio de prioridad registral, no haciéndose pronunciamento
respecto del derecho de fondo aplicable a los propésitos de la
determ naci 6n de la procedencia o no de la inscripcidn registra

de la marca (di sefio especial) de una u otra conpafiia parte en este
litigio, sea la actora o l|a codemandada, siendo ello un asunto
reservado a l|a adnmnistracion activa, en ejercicio de sus
potestades y deberes |egales, quien debera proceder conpb en
derecho corresponda respecto de estos tramites registrales ante
el l a i nstaurados. -

XX.- La representacion de |la conpafiia actora peticioné que se
condene tanto al Estado conp a Central |npulsora Sociedad Anéni ma
de C.V, al pago de dafios y perjuicios. Sefiala a titulo de dafos,
"aquel | os ocasionados por la inposibilidad de darle tutela |ega
al registro marcario solicitado por m representada" , asi conb a
titulo de perjuicios, "la inposibilidad de poder conercializar el
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registro marcario, no poder otorgar licencias de uso y disponer
libremente de cualquier tipo de negociaciédn sobre éste" . E
extreno resulta procedente mas no en | a dinmensi6n que rel aciona el
accionante. En el presente caso, bien se encuentra probada |a
violaci 6n al derecho de la actora a la prioridad registral que
garanti zaba el Convenio Centroanericano para la Proteccion de la
Propi edad Industrial, por |o que conb consecuencia se |le ha
producido una evidente afectacion lesiva a sus intereses, de
manera que se inpone declarar con lugar el extreno rel aci onado con
| os dafios y perjuicios, pero en el entendido de que |os msnos
habran de entenderse di nensionados exclusivanmente, cono aquell os
generados conmp consecuencia de las nulidades declaradas por |a
violaci 6n al derecho aludido y por tanto, por |a inobservancia al
procedimento registral marcario, en los térmnos y alcances que
conprenden el presente fallo, de donde |a procedencia o no del
registro de la marca que la actora diligencié ante l|la Autoridad
Regi stral costarricense, no es declarada en este instrunento por
resultar de resorte exclusivo de las autoridades del Registro
Naci onal, correspondientes. Asi misnmo, no contando este Tribuna
con elenentos de analisis para |la cuantificacion del eventual
i nporte que pudi ese corresponder a estos extrenps, se condena a su
pago en abstracto, debiendo |a actora proceder a su liquidacion en
la via de ejecuci 6n de sentencia. -

XXl .- COSTAS. Conforme a |la regla de inponer al vencido el pago de
las msmas (articulo 221 del Cbdigo Procesal Civil en relacién con
el 103 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso
Adm nistrativa), se condena al Estado y a Central |Inpulsora
Soci edad An6nima, C.V., al pago de anbas costas derivadas de esta
acci 6n, no encontrandonos respecto de ninguno de |os demandados
ante al guna de | as causal es de exenci 6n conprendi das en el nuneral
98 del m sno cuerpo |egal.-

PCOR TANTO

En o que es objeto del recurso, se revoca |la resoluci 6n apel ada,
uni camente en cuanto acogi 6 | a excepci 6n de falta de derecho, para
denegarla. En consecuencia se declara con lugar |a demanda en
todos |los extrenps. Se anulan |as siguientes resoluciones: a.)
nunero 4930, de las once horas cuarenta y ocho mnutos del
dieciséis de febrero de m | novecientos noventa y nueve, emtida
por el Registro de |la Propiedad Industrial; b.) namero 645-2001

de las quince horas del treinta de julio del dos ml| uno, de l|a
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Secci 6n Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo; y c.) el
acto admnistrativo relativo al registro marcario "D sefio Especia
de Principe", en clase 30 internacional, inscrito ante el Registro
de la Propiedad Industrial bajo el numero 110.981 a nonbre de la
demandada "Central Inpulsora S. A de C. V. Se condena a |os
demandados al pago de dafios y perjuicios, que habran de ser
I iquidados en la via de ejecuci6n de sentencia; asi conp del pago
de | as costas personales y procesales de esta accion. En | o denas,
se confirm

f) Desarrollo histéorico y normativo de la marca notoria

[ SALA PRI VERA] 2

Resol uci 6n: 000855- F- 2005

SALA PRI MERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a |as
di eci séis horas del diez de novienbre del afio dos m | cinco.

Excepci 6n de prescripci é6n dentro del proceso ordinario establecido
en el Juzgado G vil de Al ajuela, por “ GLORY ESTABLI SMENT " contra

“ PELE |INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA " (PELE INDUSTRIAL S. A)
representada por sus apoderados generalisinmbs Jorge Chaves
Lizano , <casado, conerciante y Nelson Edyn Espinoza Fuentes,
casado, industrial. Figuran conp apoderados especiales judiciales
de las partes, la licenciada Denisse Garnier Acuila y el |icenciado

Rodri go Mora Sal azar, respectivanente.

RESUL TANDO

1°.- La jueza Maria |Inés Mendoza Mrales, en resolucion
interlocutoria No. 08-02 de las 9 horas 26 mnutos del 7 de
febrero del 2003, resolvido : “ De conformdad con |o expuesto, SE

RECHAZAN | as excepciones planteadas de LITISCONSORCIO NECESARI O
| NCOMPLETO, COSA JUZGADA MATERI AL y PRESCRI PCI ON ”.
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2°.- La denandada PELE INDUSTRIAL S. A apeldé y el Tribunal G vi
de Alajuela, integrado por los jueces Carlos Alfaro Mifioz, Marta
Alfaro Cbando y Alejandro Araya Rojas, en sentencia No. 450-2004
de las 10 horas del 17 de setienbre del 2004, dispuso : “Se
confirma la resolucién apelada en cuanto deniega |a excepci 6n de
litis consorcio necesario inconpleto. Se revoca en cuanto rechaza
la excepcién de prescripcion, la que en su lugar se acoge,
decl arandose prescrito el presente asunto, y ordenandose el
archivo del expediente sin especial condena en costas”.

3°.- La licenciada Denisse Garnier Acufla en su expresado caracter
formula recurso de casaci 6n. Alega violacion de los articulos 1, 2
y 868 del Cdédigo Civil, 7 de la Constitucidon Politica y 6 bis
inciso 3) del Convenio de Paris.

4°. - Intervienen en la decisién de este asunto |os Magistrados
Supl entes Enrique U ate Chacon y Diego Baudrit Carrillo.

5°.- En los procedi mentos se han observado |as prescripciones
| egal es.

REDACTA EL MAG STRADO SOLI S ZELAYA; v,
CONSI DERANDG

I .- La apoderada general j udi ci al de Corporacion dory
Establisment , sociedad constituida siguiendo las |leyes de

Princi pado de Liechtenstein, formul é6 demanda ordinaria contra la
enpresa costarricense Pel é Industrial Sociedad Anéninma. Sefiala |a
actora que el seflor Edson Arantes do Nascinento |, es su
propietario y a través de ella mantiene y adnministra sus marcas,
particularmente el signo distintivo “Pele”, que se trata de su
seudoni no. Peticiona, en |o nedular, se cancele de la razén social
de la entidad denmandada el térmno “Pel é”, por tratarse de un uso
no autorizado de una nmarca registrada, constitutivo de conpetencia
desleal. El apoderado general sin linmte de suna de |a enpresa
demandada opuso |as excepciones previas de litis consorcio
necesari o inconpleto, cosa juzgada material y prescripcion. En
forma posterior contestd6 de nmnera negativa y reconvino a la
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actora. Al resolver |las excepciones previas el A Qo |as denegb.
No satisfecho con lo decidido, |a conpafiia costarricense apeld,
ante lo cual el Ad Quem confirnmd el rechazo del litis consorcio
necesario inconpleto y respecto de la prescripcion, nodifico el
fallo del inferior para acogerla. En esta instancia, |la actora
formula recurso ante esta Sal a.

I1.- Recrimna un uUnico notivo por razones de fondo. Censura no
haber sido aplicados los ordinales 6 bis inciso 3) del Convenio de
Paris, 1 y 2 del Codigo Cvil, 7 de la Constitucion Politica y
erroneanente actuado el articulo 868 del Coédigo Civil. AlUn cuando
la recurrente cita diversas normas de |la Convencio6n General
| nterameri cana de Protecci én Marcaria Conercial del 20 de febrero
de 1929, no |o hace con el objeto de evidenciar yerro respecto de
ellas, pues las invoca a guisa de proemos de sus verdaderas
di sconform dades, por |o cual, no se rescatan aca. Tocante al
Convenio de Paris, sefiala que su priner nuneral define conp objeto
de tutela, entre otros, a las marcas y |os nonbres conerciales, y
el segundo incorpora el principio de trato nacional para |os
extranjeros de | os paises suscriptores. En su tesitura, por haber
sido ratificado ese instrunmento, de conform dad con el canon 7 de

la Constitucién Politica y 1 del Cddigo Cvil, tiene rango
superior a la ley, de ahi que se inponga sobre el articulo 868 del
Codigo Civil. El nuneral 6 bis citado seflala la tutela que ha de

brindarse a |las marcas notorianente conocidas, y en su parrafo 3
i ndica que no habra plazo para solicitar la nulidad o cese del uso
de los signos distintivos registrados o utilizados de nala fe.
Menciona los ordinales 25 y 44 de |la Ley de Marcas. El canon 29
del misno cuerpo normativo, continla, prohibe utilizar este signo
di stintivo conpo parte de una razén o denoni naci 6n social. Por otro
|ado, cita los articulos 16 y 45 de la Ley N° 7475 que le confiere
al Acta Final de la Ronda de Uruguay el caréacter de convenio
internacional. Asi, manifiesta, se evidencia la facultad del
titular de una marca de repeler el mal wuso o abuso de sus
derechos. El Tribunal, dice, yerra al aseverar que el derecho
reclamado por la parte actora prescribio, pues adan cuando el
nonbre de |a sociedad demandada queddé inscrito en setienbre de

1987, obvia el articulo 6 bis inciso 3) del Convenio de Paris,
gue establece la inprescriptibilidad del derecho para accionar, y
aplica erroneanmente el ordinal 868 del Coédigo Civil. A existir

dos normas contradictorias en nateria de prescripciOon negativa, de
diferente jerarquia, agrega, la tesis esgrimda por el Ad Quem
quebranta los ordinales 1 y 2 de ese ultino cuerpo legal, el cua
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privilegia a los tratados internacionales respecto de |las |eyes

en cuanto al rango de las fuentes escritas del Odenam ento. Las
di sposi ci ones del derecho marcario , continta, se aplican cuando
se introduce el uso de una marca -siendo el caso de PELE-, conp
parte del nonbre de una soci edad anéni ma, porque |o buscado es su
uso, de mala fe, con el objeto de obtener ventajas conerciales,
aprovechandose de la inagen que aconpafia a la marca. Cita un
precedente del Tribunal Superior Segundo Civil sobre el tema de
conpetencia desleal en el wuso de estos signos distintivos, Yy
menci ona otro del msnp 6rgano el que, en su dicho, resuelve |a
i mprocedenci a del reclanp de prescripci 6n por haber regi strado una
marca con nala fe, la cual, concluye, coincide plenanente con |os
hechos debati dos.

- Ceneralidades en torno a l|a propiedad intelectual.
Propi edad industrial y signos distintivos. A diferencia de |o que
tradi cional mente ocurre en otras areas del quehacer juridico de
noder no acufiam ento, |a propiedad intelectual ha veni do gozando de
tutela juridica desde nuy vieja data. Asi, en efecto, no sélo el
constituyente de 1949 dej6 esbozada una norma en este sentido,
-pues el ~canon 47 sefiala: “Todo autor, inventor, productor o
conerci ante gozaréa tenporalnmente de |a propiedad exclusiva de su
obra, invencién, marca, nonbre conmercial, con arreglo a la ley. ”-
sino que tanbi én el |egislador ordinario, desde inicios del siglo
pasado, fue prolifico en pronulgar |eyes que se ocuparon de la
materia. Lo misnb ocurre con |la doctrina, nacional y foranea que,
t anbi én desde vieja data, viene ocupandose del estudio y defensa
de las <creaciones del intelecto. Tradicionalnente, el marco
teérico de la propiedad intelectual suele subdividirse, para
facilitar su estudio, en dos grandes sub -areas, cuales son, en
primer térmno, |os derechos de autor y derechos conexos y, por
otra parte, la propiedad industrial. Dentro de esta dltim se
ubica la especialidad de los signos distintivos. Estos apelan
fundanental nente al sentido de la vista -aln cuando otros
ordenam entos adm ten consi deraciones olfativas y sonoras- con el
objetivo de lograr la diferenciacién de |os productos, servicios,
0 enpresas respecto de |os conpetidores, de tal forma que el
usuario o consum dor pueda identificarlos de manera répida y sin
gue sean confundidos con los de la conpetencia. Son signos

distintivos las marcas, las indicaciones de procedencia, |o0s
nonbres conerciales, la razén social, los nodelos de utilidad y
| os dibujos industriales, pues permten determnar el origen de un
bi en. Su protecci 6n no se presenta uUnicanente en |la doctrina de
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| a propiedad intelectual, donde privan consideraci ones puranente
privadas, pues tanbién se tutelan a travées del derecho de la
conpetencia, el <cual estd claranmente inbricado en el interés
publico de tutela de |os consum dores, cuando el uso de tales
si gnos es susceptible de introducir distorsiones en el mercado que
puedan perjudicarles. De nodo tal, el titular de |os derechos
| esi onados no cuenta con una Unica via para solicitar el resguardo
de sus derechos subjetivos.

IV.-De la marca registrada a la marca notoria y renonbrada. La
necesi dad de extender la proteccion a las marcas incorporadas en
| os productos o servicios que circulan allende las fronteras del
pais, hicieron patente el nenester de |legar a acuerdos que
permtieran alcanzar este objeto. Por tal notivo, dentro del
Ordenamiento se encuentran nunerosas iniciativas bilaterales vy
multilaterales orientadas en este sentido. Entre otras, pueden
menci onarse |a Convenci 6n con Gan Bretafla sobre Marcas de
Fabrica Ley n° 12 del 30 de nayo de 1900, el acuerdo de Proteccion
de Marcas de Fabrica y Conercio con Bélgica Ley n° 63 del 5 de
agosto de 1902, | a Convenci 6n para la Protecci6n de Mrcas de
Fabrica con Espafia Ley n° 190 del 6 de septienbre de 1923, Ila
Convenci 6n de Marcas de Fabrica y Conercio Ley n° 46 del 7 de
agosto de 1915, hoy derogado, el Convenio Centroanericano para |a
Proteccion de la Propiedad Industrial Ley n®° 4543 del 18 de marzo
de 1970, el Convenio de Paris para la Protecci6n de |a Propiedad
| ndustrial, de mayo de 1995 y el Acuerdo sobre |os Aspectos de |os
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Conercio,
mas conoci do conb Acuerdo sobre |los ADPIC, incorporado en el Acta
Final de |la Ronda de Uruguay que corresponde a la Ley n° 7475

Tanto a nivel nacional conpb internacional, en |lo que a nmateria
marcaria se refiere, la tutela brindada, en sus prineros tienpos,
se constrefiia a |as nmarcas registradas, sin enbargo, el proceso de
apertura de nercados aunado al advenimento de la era de |Ias
comuni caci ones, puso en entredicho la conveniencia de exigir el
registro para protegerlas, ante el flujo cada vez mayor de
bienes y productos extranjeros distinguidos a través de sus
marcas, que no necesarianente contaban con registro en el pais de
ingreso. Esto propici6 el acufiamiento de la nocidén de narca
notoria, con el objeto de brindarles resguardo a esos signos
di stintivos que |ograban posicionamento en el sector pertinente
de consumidores o wusuarios, aun cuando no estaban registrados,
pues no era juridicanente admi sible sostener la legitimdad del
uso o registro realizado por terceros que pretendian aprovecharse
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del reconocinmento nacional o internacional de una marca que venia
expl otando otro sujeto. AUn cuando la |egislacién no hizo eco de
estas reflexiones, viejos precedentes de esta Sala, con analisis
de la doctrina inperante en |la época, admtieron la tutela para
marcas que se consideraban fanpsas. Asi, el Voto n° 68 de las 16
horas del 9 de agosto de 1956 se sefial 6: “V. De |l os sistenmas que
informan | as |egislaciones sobre marcas de féabrica y de conercio,
la |l ey nuestra sigue indudablenmente el que se conoce conb sistem
atributivo, por el cual “sélo el que inscribe el signo con que
di stingue sus pr oduct os o] nmer canci as tiene derecho a
proteccion” (... ) , sistema del legislador aleman y que se
enfrentan al |Ilamdo declarativo o francés, por el cual, “el
conerciante se limta a declarar que ha adoptado tal o cual signo
para distinguir sus productos o mercaderias. El registro nada
agrega al derecho preexistente” (...). Y se dice que es atributivo
nuestro sistema, en virtud de las reglas contenidas, entre otros,
en los siguientes articulos de la Ley de Mrcas: “Las marcas
constituyen una propi edad uani canmente cuando hayan sido debi danente
inscritas de acuerdo con la presente ley” (articulo 2); “H
derecho de propiedad y uso exclusivo de una narca se acreditara
por nmedio de certificado de inscripcién expedido por el Registro
de Marcas, o por certificaciones auténticas del asiento de
regi stro, emanadas de esa oficina”, (articulo 13). Ahora bien
cdentro del sistema atributivo, -y por eso al anparo de nuestra
| egi sl aci 6n-, carece de todo valor, de toda eficacia, de toda
proteccion, la marca no inscrita y la denoninaciédn corriente o
usual de ella o del producto que protege? Por |o pronto se observa
de inmediato que nuestro repetido estatuto marcario se hace cargo
de la posibilidad de |la existencia de un distintivo no registral ,
supuesto que sienta la regla general de que “El enpleo y registro
de la marca son facultativos...” (articulo 14); y agrega el nunero
15: “La propiedad de las nmarcas se regula en general, por |as
| eyes que rigen |os bienes nuebles; mas para que se valga debe
estar inscrita debidanmente...”. Luego, que seria desconocer |os
avances doctrinarios en la materia y arribar a sol uciones reifidas
con principios legales y de ética, enpefarse en desconocer |a
realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistem
atributivo, negar el anparo jurisdiccional a |a buena fe que debe
ser norma de acatamento ineludible en la materia de que se
trata.”. En esta misma orientacién el voto n°® 46 de las 14 horas
15 mnutos del 28 de nmayo de 1982 sostuvo: “Reiteradanente se ha
resuelto que en nmateria de nmarcas existen dos sistemas bien
definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alenman y
que recogi6 la legislacién Argentina y tanmbién la nuestra,
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confornme al <cual s6lo el que inscribe el signo con que se
distingue (sic) sus productos o nercancias tiene derecho a
proteccion; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que
el conerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal
o cual signo para distinguir sus productos o nercaderias; en éste,
el registro nada agrega al derecho preexistente. Una conbinacidn
de los dos sistemas ha dado lugar al |lamado sistema mxto. En
Costa Rica se sigue el sistemn atributivo ... Pero conmb no hay
regla sin excepciodn, aun dentro del sistema atributivo la més
noderna doctrina y jurisprudencia admten, que ciertas marcas no
inscritas no carecen por eso de todo valor, no estan desprovistas
de toda proteccidn, (...)” Luego esta sentencia transcribe
porciones del fallo antes citado y agrega, refiriéndose a |as
marcas de renonbre o notorias, que: “deben protegerse aunque no
estén inscritas, proteccion que se da contra |as actuaciones de
otras personas... AUn cuando de conformidad con los articulos 2 vy
35 de la Ley de Marcas y 17 y 50 del Conveni o Centroanericano para
la Proteccion de la Propiedad Industrial, con respecto a terceros
| a propiedad de la marca y del nonbre comercial se adquieren (sic)
por el registro, no se concibe que ese registro se solicite y se
obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en
realidad no sea su propietaria ” Repite estos precedentes el fallo
n°® 33 de las 10 horas 5 mnutos horas del 1 de julio de 1988. Este
afan de tutela propiciado por la jurisprudencia no tuvo eco en el
derecho positivo costarricense, sino hasta |a aprobacion del
Convenio de Paris que regul6 la marca notoria en su nuneral 6 bis,
el cual indica: “1.-Los paises de la Union se conproneten, bien de
oficio, si la legislacién del pais lo permte, bien a instancia
del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir e

uso de una marca de fabrica o de conercio que constituya |a

reproducci 6n, imtacién o traduccion, susceptibles de crear
confusi 6n, de una marca que la autoridad conpetente del pais del
registro o del uso estimare ser alli notorianente conocida conp

siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente
Convenio y utilizada para productos idénticos o simlares.
Ccurrira o msno cuando la parte esencial de la nmarca constituya
l a reproducci é6n de tal marca notorianmente conocida o una imtacioén
susceptible de crear confusion con esta. 2.- Deberd& concederse un
plazo mininmo de cinco afios a partir de la fecha del registro para
reclamar |a anulacién de dicha marca. Los paises de la Uniodn
tienen la facultad de prever un plazo en el cual debera ser
reclamada la prohibicion del uso. 3.- No se fijar4d plazo para
reclamar la anulacion o la prohibicién de uso de las nmarcas
registradas o utilizadas de nala fe”. Asim sno, |la actual Ley de

Direccion Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 2511-56-98
E-mail: cijulenlinea@abogados.or.cr
80




S g SUL comea

CEMT RO DE INFOR M ACEOM JURIDICH EN LINEA

Convenio Colegio de Abogados — Universidad de Costa Rica

Marcas N° 7978 del 1 de febrero del 2000, en su ordinal 45 sefal a
cono criterios para determinar si la marca es notorianente
conocida, a nodo ejenplificativo : “a) La extensién de su
conocimento por el sector pertinente del publico, conm signo
distintivo de | os productos o servicios para |os que fue acordada.
b) La intensidad y el &anbito de difusidn y publicidad o pronoci 6n
de la marca. c¢) La antigluedad de la marca y su uso constante. d)
El analisis de producci6n y nercadeo de | os productos que |la narca
di stingue . En sus inicios, este tipo de signo fue protegido
cuando se pretendia su uso o registro por parte de terceros, en
productos idénticos o sinmlares a aquél en que habia adquirido su
posi cionamento (principio de especialidad). Para superar |as
limtaciones de este criterio, se acufi6 la figura de marca de alto
renonbre, que algunos suelen asimlar al concepto de narca

mundi al rente conocida o fanbsa. No es pacifico si la msm
constituye una categoria autdénoma, o una subespecie de |la narca
notori a, nmas, no obstante, goza de consenso el gue su

particul ari dad reside en un elevado nivel de difusio6n que supera
el estricto anbito de | os consum dores o usuarios del producto o
servicio, pues tanbién los que no |lo consunen o usan, en buena
nedi da, conocen su marca y la identifican, de ahi que el principio
de especialidad no se aplica, y se resguarda el uso de estos
signos distintivos, incluso cuando se pretende su utilizacién por
terceros en productos o clases diversas a aquella en la que el
bien identificado con la nmarca adquirid reconocimento. Enpero,
debe aclararse, el principio de especialidad predicado para |as
marcas notorias, ha venido flexibilizandose, al punto de que el
articulo 16 inciso 3 del ADPIC en narcas de fabrica o de conercio
establ ece que: “El articulo 6bis del Convenio de Paris se aplicara
mutatis mutandis a bienes o0 servicios que no sean simlares a
aquell os para los cuales una nmarca de fébrica o de conercio ha
sido registrada , a condicion de que el wuso de esa narca en
rel aci 6n con esos bienes o0 servicios indique una conexion entre
di chos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a
condi ci 6n de que sea probable que ese uso lesione |los intereses
del titular de la marca registrada”. (El destacado es suplido).

V.- El extrenp nedular del reclanb de la parte actora, aun cuando
es aderezado con |l a invocaci 6n de diversas nornmas, estriba en que,
en su dicho, en lugar del ordinal 868 del Cbédigo Civil, ha de
aplicarse el canon 6 bis del Convenio de Paris, |o que conduce a
| a vigencia de sus pretensiones. Para determnar |la regla actuable
a la controversia, debe hacerse un recuento puntual de ciertos
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dat os objetivos que constan en el expediente. En priner térmno
Pel e I ndustrial Sociedad An6nima fue inscrita el 17 de setienbre

de 1987 y dentro de su objeto social esta “...la inportaciodn y
di stri buci 6n de cal zado, y ropa y (sic) articul os
deportivos...” (certificacion de folio 52). Durante ese tienpo

estaba vigente la anterior Ley de Marcas 559 del 24 de junio de
1946, que disponia en su ordinal 30 que las acciones civiles
provenientes de la ley, tenian un plazo de prescripci 6n de tres
afios. Luego, en 1995 el Convenio de Paris establece una
duplicidad de plazos, pues fija que prescribe en 5 afios el derecho
a pedir la nulidad del registro de una marca notoria, y establece
la inprescriptibilidad del reclamb que invoca este msno
pedimento, o bien, solicita se prohiba el uso de wuna narca
notoria, cuando |os actos atacados se hubieren realizado de nal a
fe. Afin de determinar el nobdo en que debe realizarse el cénputo
del plazo para el decaimento del derecho, debe tomarse en cuenta
| o establecido de nanera reciente por esta Sala, en un caso con
el enent os comunes al que ahora se conoce. En el voto n® 455 de |as
10 horas del 30 de junio del 2005 se sefald6: “... el quid del
asunto, ahora, estriba en determnar a partir de cuando enpieza a
correr el plazo de prescripcién. E problema radica en la
particul ari dades del acto desleal, pues |lo usual es que no se
trate de un acto de tracto Unico sino duradero en el tienpo, sea
porgue es sucesivo 0 continuo, sea porque se repite, condicidén que
dificulta fijar el comienzo de la prescripcién. Si se trata de un
acto de tracto anico, no hay inconveniente, es a partir de su
realizaci 6n que conmienza a correr el plazo de prescripci6n de |as
acciones civiles... Tratéandose de un acto sucesivo o continuado, o
bien repetitivo ... el plazo de prescripcion se considera que no
enpieza a correr mentras no hubiese cesado la perturbaciodn o
deslealtad conpetencial o bien interrunpido cada vez que se
repite, tal y conb sucede en materia penal con |os delitos. Puede
decirse entonces que l|la accién de cesacién de |la conpetencia
desl eal por el wuso indebido de signos distintivos, es de alguna
manera inprescriptible, mentras pernmanezca ese actuar...” . En |lo
gue toca al sub - judice , -y sin prejuzgar sobre |a natural eza
legitima o abusiva de la conducta de |a denmandada-, el uso de una
razon social tiene la particularidad de ser constante, continuo y
sucesivo, pues no agota sus efectos en el nonento de la
inscripciéon de la sociedad, sino que, por el contrario, se
verifica durante toda la vida de |la entidad, por el sinple hecho
de su mantenimento en el Registro Publico, y mAs aun, cuando
celebra negocios juridicos o, entre otros, realiza actos de
publicidad. Esto inplica que si |o debatido consiste en el uso
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i ndebi do de una marca, en la razén social de |a denmandada, no se
trata de un suceso que tuvo lugar en un determ nado nmonento y ya
no volvié a acontecer, sino que, por el contrario, es un hecho
continuado que se renueva constantenente, y sus efectos nunca
cesan. Cono corolario de |o sefalado, el titular de la marca en
cuesti 6n, por las particularidades del caso, estéd habilitado para
gue se defina la procedencia de sus pretensiones, al no haber
prescrito el derecho de solicitar la tutela jurisdiccional. En
consecuenci a, por |los notivos sefal ados, debe acogerse el recurso
de casaci 6n fornulado, para anular la sentencia del Ad Quem en
cuanto acogi 6 la prescripcién al egada. Resolviendo por el fondo

debe confirmarse |la del Juzgado en |l o resuelto sobre este extreno.

PCOR TANTO

Se declara con lugar el recurso de casaci6n interpuesto por I|a
parte actora. Se anula el fallo del Ad Quem que acogi6 Ila
excepci 6n de prescripcion, y al resolver por el fondo, por I|as
razones dadas, se confirma el del A Quo.

FUENTES Cl TADAS
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