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TEMA: OPCSI Cl ONES EN MATERI A DE MARCAS Y PATENTES

RESUMEN. A lo largo del presente informe investigativo, se
incorpora informaci6n doctrinaria, normativa y jurisprudenci al
sobre | as oposiciones que pueden plantearse y su contenido, a la
luz de o establecido en Ia normativa. De esta formm, prineranente
se abordan conceptos generales sobre el contenido, objeto vy
teorias relativas a |la propiedad industrial para pasar a analizar
mas en detalle la solicitud de concesién de una patente y una
marca, conb ejenplos de derechos de propiedad industrial. Por
al tino, se incorporan algunos extractos jurisprudenciales
adm ni strativos sobre criterios a seguir en oposiciones relativas
a la inscripcion de las figuras en cuesti én.
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DESARRCLLO

1. Doctrina

a. Contenido y Objeto de |a Propiedad I ndustri al
[ CARRI LLO BALLESTERCS, Jesus M y MORALES CASAS, Francisco]!?

“Conprende entonces |la propiedad industrial, doctrinarianmente, |o
relativo a |los derechos correspondientes a inventores o
descubridores, las marcas, |os dibujos y nodelos industriales, |os
nonbres conerciales, la regulacion de |a conpetencia desleal y |as
normas de protecci 6n, que en determ nado nonento pueden escapar de
un intento agrupacionista, conp ocurriria con las normas de
nat ur al eza penal

Al respecto, dice la ley colonbiana —+tanto en |la antigua |ley cono
en el nuevo Codigo de Comercio— cual es el contenido de esta
especie de propiedad particularnmente reglanmentada. A este punto
dedi canps el capitulo xiii de |l a presente obra.

Por ahora veanps otro ejenplo. La |ley venezolana de la i propiedad
i ndustri al di ce: "regir los derechos de los inventores,
descubridores e introductores sobre |as creaciones de inventos o
descubrimentos relacionados con la industria y |os derechos de
| os productores, fabricantes y conerciantes, sobre las frases o
si gnos especi al es que adopten para distinguir |os resultados de su
trabajo o actividad de sus simlares.

El objeto de las distintas clases de patentes, conb podra
estudiarse en su lugar, es el de reconocer derechos exclusivos
durante cierto tienpo al titular de |a patente.

Respecto de |as marcas, dice nuestro Consejo de Estado que tienen
por objeto distinguir entre |lo propio y lo ajeno, pero ha de
entenderse que o propio o lo ajeno no es la marca msma, sino |lo
sefial ado por ella. Sin enbargo, ella msma constituye un derecho,
es un bien y, por tanto, susceptible de apropiacion.

La susodicha ley tiene por objeto anmparar a |os conerciantes, a
los fabricantes, nediante el instituto juridico de |a propiedad
i ndustrial .

De otra parte, las marcas de fabrica, de conercio o de
agricultura, ideacién o aplicaci6on de signos caracteristicos a
productos industriales, tienen por finalidad determ nar su origen
y diferenciarlos conpl etanente respecto de su procedenci a.

Todos estos derechos recaen sobre objetos diferentes, pero
presentan rasgos conunes: son bienes todos inmaterial es, porque el
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objeto apropiado no es la obra producida o el invento, sino |a
creaci 6n, el trabajo que ellos representan.”

b. Diversas Teorias sobre | a Propiedad |ndustrial
[ CARRI LLO BALLESTERCS, Jesus M y MORALES CASAS, Franci sco]?

“El maestro DI @ GUAIELMO nediante citas de algunos autores
em nentes, resune las mas disimles teorias que se han esbozado en
torno a | a propiedad industrial, a saber:

Tesis de l|a propiedad. RENOUARD dice que esta es l|la propiedad
primtiva y que todas |as demhs son convenci onal es.

Teoria del nonopol i 0. —tas patentes y registros constituyen
nmonopol i os de derecho, y nunca derecho de propiedad. Recordanps
aqui alguna jurisprudencia francesa, donde se dijo que el derecho
de autor, lejos de constituir una propiedad conp |la que el Cdadigo
Cvil ha organizado para cosas nuebles, es un privilegio de
expl otaci 6n tenporaria. Esto quiere decir que es sencillanente un
nonopol i o de derecho, pero | no un puro derecho.

Tesis del contrato. — Es una forma de pensar, inspirada en la
filosofia roussoniana. El inventor o descubridor, rinde un
servicio y es reconpensado por el que |o recibe, que es la
soci edad. El prinero aporta el fruto del trabajo de su
i nteligencia, y la segunda |e garantiza ventajas con Ila
expl ot aci 6n excl usi va.

Teoria de |os derechos de |la personalidad. — G ERKE y BLUNTSCHLI
son | os abanderados de esta posicién. Dice el prinero, que siendo
obra del espiritu, lo es de la personalidad; y el segundo afirma
que | o es, por ser expresioOon del pensami ento.

Teoria de los derechos intelectuales. — Es obra de PlICARD
Fundanenta su posici6n en el razonamiento de que el objeto del
derecho intelectual no son l|las cosas, prestaciones o relaciones
juridicas, sino concepciones del espiritu.

Teoria de |os derechos sobre bienes inmateriales. — JOSE KOHLER
el abor6 su teoria en 1875; conmp el anterior, critica la propiedad
intelectual, pero no confunde |as producciones del espiritu con
| os signos distintivos.

Tesis de |os derechos de la clientela. — PAUL ROUBI ER escri be que
las ~creaciones de forma son esencialnente personales. Las
creaci ones de fondo no se hallan desprovistas de caracteristicas
personales, pero requieren el acto formal para que surja la
tutel a, pues nada inpide que dos personas sean inventoras de igua
objeto en un msnpo tienpo. Por eso deben pasar pronto al domnio
publico. Unos y otros, buscan asegurar zonas de excl usi vi dad.
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Podr i anbs agregar que, en 1863, M GUEL CHEVALI ER sostuvo que |as
patentes eran un ultraje a la libertad; en ese afio, en el Congreso
de Econom stas que tuvo lugar en Alemania, PRINCE SMTH afirmd |a
necesi dad de suprimr |las patentes, y en 1869, BOHVERT proclanmd |a
inutilidad de ellas.”

c. Solicitud de Concesi 6n de una Patente
[COTO, Ana Gettel]®

“El procedimento nacional para |a concesi6én de una patente de
i nvenci 6n se inicia con |la presentaci 6n de una uUnica solicitud en
el Registro de la Propiedad Industrial (Art. 6 Ley y articulos
5.1, 5.7 y 15 Reglanmento). La solicitud debe contener calidades
conpletas del solicitante, del inventor o del nandatario, asi
cono el titulo de la invencion y datos de |la enpresa que se
adjudica la propiedad sobre |la patente (Art.6.3 de la Ley y 5.1
del Regl anmento). Respecto al titulo de |la patente el articulo 5.2
de la Ley establece que debe ser breve y hacer referencia directa
a la materia de la invencidén (inciso a), ya que por si msno el
titulo constituye una herramienta de bulusqueda en |as bases de
datos de patentes; expresar si la invencion reivindicada se
refiere a un procedimento, un producto o anmbos (inciso b); y que
no esté conpuesto por nonbres propios, por palabras de fantasia,
marcas (inciso c). En algunos sistenas por el contrario se permte
que el titulo pueda ser un poco anbiguo, principalnente por el
interés de algunas enpresas de no revelar mnucha informaci6on en el
escenario previo a la solicitud. La solicitud debe indicar el
sector al cual se aplicarad la patente (Art. 7 inciso a Regl anento)
y en el caso de que se quiera hacer valer la prioridad conferida
por una solicitud anterior presentada en otro pais debe hacerse
dentro de | os doce neses siguientes a la presentacién de la msm

en el pais de origen (Art. 6 inciso 2 Ley). Tanbién se debe
senal ar | a cl asi ficaci 6n i nt er naci onal de acuerdo al
i nvento.”

i . Publicacidn

“La publicacion realizada dentro del procedimento naciona
incorpora informaci 6n técnica, y bibliogréafica que posteriornente
sirve conb herram enta de busqueda, pues abarca, el nonbre del
inventor o inventores, la clasificacién internacional de patentes
asignada a dicha invencién, y un breve resunen, el cua
i ncluye una descripci 6n de |la esencia de la invencion, y el sector
tecnol 6gico al cual se aplica (Art. 10 parrafo 3). No incluye
esta publicacion el reporte de busqueda de anterioridades,
pues de conform dad con el articulo 13 de la Ley, dicha busqueda
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forma parte del estudio que deben de realizar los colegio
prof esi onales u otras entidades oficiales. Es conveniente
destacar, que durante el procedimento, el solicitante o inventor
puede nodificar su solicitud, al igual que en otros sistenmas, con
la salvedad, de que esta nodificacion no puede inplicar una
anpliacién de la informacién inicial (Art. 8 Ley). Una vez que se
han verificado los requisitos formales referidos en el parrafo
primero del articulo 9 de la Ley, se notifica al solicitante que
en el plazo de un nes aporte el conprobante de pago de Ila
publicacién (Art. 10 parrafo 1 Ley), de no ser asi se tendréa por
desistida (Art. 10 parrafo 2 Ley y Art. 17 parrafo 1 Regl anento).
En nuestro sistema, la solicitud se publica 6 por tres veces
consecutivas en el diario oficial y una vez en un nedio de
conuni caci 6n de circulacion nacional (Art. 10 parrafo 3 Ley).
Desde la prinera publicacién el expediente de la solicitud queda
abierto al publico para ser consultado para efectos de informaci 6n
y de posibles oposiciones, la consulta se realiza en el Registro
en horas hébiles (Art. 10 parrafo 4 Ley y Art. 17 péarrafo 3
Regl anent o) . ”

ii. Oposiciédn

“Cual qui era que estinme que se debe denegar |la solicitud de patente
por contravenir |los requisitos de fondo establ ecidos por |a |ey,
podra oponerse a |la concesion en el plazo de un nes a partir de la
prinera publicacién 7 (Art. 12 péarrafo 1 Ley). El escrito de
oposi ci 6n, debi damente autenticado por abogado, deber& contener
| os fundanentos de hecho y derecho y el senalamento de |ugar
para oir notificaciones, ademas de aportar |as pruebas en que se
funda (de o contrario el Registro |e previene para que |as aporte
en el plazo de un nmes a su ofrecimento, so pena de
i nevacuabilidad) y el conprobante de pago de |a tasa de oposicién

cual es de 75 dél ares, (Art. 12 parrafo 1 Ley y Art. 18 y 46
Regl amento). Interpuesta la oposicién el Registro debe dar
audiencia al solicitante para que dentro del nmes siguiente
mani fieste los alegatos a su favor, transcurrido tal plazo se
procede con el examen de fondo (Art. 12 parrafo 2 Ley y Art. 46
Regl anent o). Igual nente se procede si no se presentan oposiciones
(Art. 12 parrafo 3 Ley).”

d. Solicitud de Concesi 6n de una Marca
[ ARAYA CHANG, Mei-Lyn et al.]*

“El Articulo 78 del Convenio Centroanericano establece conp
legitinmadas para la solicitud y obtencidén del registro de una
marca, a aquellas personas fisicas y juridicas titulares de un
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establ ecimento conercial, enpresa, o0 establecimento industrial o
de servicios Este punto es interesante si consideranps que nuestro
Codi go de Conercio establece conpb conerciante a todo aquél que
realiza actos de conercio, en canbio el Convenio viene a
est abl ecer una inportante limtaci én subjetiva.

La solicitud puede presentarla directanente |a persona interesada,
por si o con auxilio de un abogado, o bien por nmedio de un
mandatari o que sea abogado, de acuerdo con |o que determ ne el
derecho interno de cada Estado.

La solicitud para registrar una nmarca debe presentarse al Registro
de la Propiedad Industrial, y segun el articulo 83 del Convenio
Cent r oaneri cano, debe contener | o0s siguientes requisitos:

a.) Designacién de la autoridad a quien se dirige.

b.) Nonbre, razén social o denom naci é6n del solicitante, adenmas de
sus generales (domcilio, nacionalidad, etc), y el nonbre vy
prof esi 6n del nmandatari o, si hubiere.

c.) Descripcion precisa y clara de la narca, incluyéndose un
nodel o o reproducci 6n de la m sma

d.) Enuneraci 6n conpleta de las nercancias o servicios que cubrira
| a marca.

e.) Mension del pais de origen de la marca, si es centroanericana
debe sefal ar el namero y fecha de inscripciodn, o indicaci6n de que
se encuentra en tranite en el msno

f.) Indicacion de la clase de marca y declaracion de que el
solicitante posee un establecimento conercial en alguno de |os
Estados Contratantes o en el extranjero y su direccion

g.) Las reservas que se hagan con respecto a las caracteristicas
de la nmarca segun aparecen en el nodelo (tamafio, color o
conbi naci 6n de col ores disefios y caracteristicas de la nmarca en la
m sma di sposi ci 6n en que aparezcan el nodel o).

h.) Domcilio exacto o] apartado post al par a recibir
noti fi caci ones.

i.) Indicacion concreta de | o que se pide.

j.) Lugar, fecha de solicitud, firma de solicitante, nmandatario o
representante | egal .

En caso de que la solicitud de registro haya sido presentada a
través de nandatario, el poder que le acredita debe haber sido
| egal nente otorgado y adjuntarse a |l a solicitud.

Si se trata de enblemas o sinbolos de Estados, o0 que quiera
inscribirse algun galardon o nedalla obtenido por el producto,
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debe adjuntarse respectivanente, el debido permso y certificacion
de la veracidad de tal premo (art. 84 inc. c¢) en relacio6n con el
art. 10 inc. h) y art. 11).

Deben aconpafiar a la solicitud quince nodelos o facsimles de |a
marca en el pais que se presente de prinero y seis en |os demas, o
en su caso un clisé o electrotipo. (art 84 inc. g).

Si la marca es originaria de algun Estado distinto de |os
Contratantes, podra solicitarse su registro en cualquiera de |os
Estados Signatarios sienpre que se aconpafie a l|a respectiva
solicitud, bien una copia certificada del registro en el pais de
origen de la marca o bien una declaracion jurada ante Notario o
funcionario publico, debidanente |egalizada, en la cual el
propietario de la marca deberd manifestar: a) que ha adoptado |a
marca para su uso en el pais de que se trate; b) que posee un
establecimento fabril o comercial, o una explotacion agricola en
su pais de origen, y c¢) que |las nercancias, productos o0 servicios
qgue la marca protegerda son los que se enuneran en la msnma
decl araci 6n jurada, en forma correcta y especifica, indicandose |a
Cl ase a que pertenecen, (art. 85).

En el nonmento de la entrega de una solicitud de registro, se
estanpara al pie de la msma una nota donde se haga constar la
fecha y hora de su presentacion (art 90), con la finalidad de
hacer valer el derecho de prioridad referido en el articulo 19.”

i . Publicacidn

“Una vez inscrito el asiento de presentacion, se publicard un
aviso en el Diario Oicial, por tres veces, el cual contendra
(art. 96)

a) El nonbre, razén social o denom naci6n del solicitante y su
naci onal i dad;

b) El nonbre del mandatario o representante legal, si |o hubiere;

c) El nodelo de |la marca, nonbre conmercial o expresién o sefial de
pr opaganda;

d) Indicacion de la Case a que corresponden |os productos,
nmercancias o servi ci 0s;

e) La fecha en que se presentd la solicitud correspondi ente.

ii. Oposicion
“Durante los dos neses siguientes a |la fecha de la prinera

publicaci 6n del aviso a que hace referencia el articulo anterior
cual quier persona que alegue tener un interés legitino podra
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objetar la solicitud y oponerse a |a concesi 6n del registro.

a.- Por considerar que la marca que pretende inscribirse se halla
conprendida en |as prohibiciones contenpladas en el articulo 10
del Convenio. No obstante |lo anterior, en |os casos contenplados
en los literales 0) y p) del articulo 10, b) y c), solanmente podréa
oponerse el titular de |a marca;

b.- Por considerarse con nejor derecho que el solicitante;

El opositor podré conparecer por si, con auxilio de Abogado, o por
nmedi o de mandatari o que tanbi én debera ser Abogado. (art. 97)

La oposicion deberd formularse por escrito ante el Registro de |a
Propi edad I ndustrial.

El opositor debe aconpafiar con el escrito de oposicién |os
docunentos en que se funde. Si no se cunple con los requisitos
formal es establ ecidos por el Convenio para |la presentacién de la
oposi ci 6n, ésta puede ser rechazada de oficio. (art. 100)

Adm tida | a oposicién, el Registrador |a hara saber innediatanente
al solicitante, notificandole personalnente el auto recaido Si
esto no rucre posible por no habérsele encontrado, el Registrador
ordenara |l a notificacién por esquela o por nedio de nota, la cua
se enviara por correo certificado a la direccién que se hubiera
indicado en la solicitud (art. 101).

Debera aconpafiar a la notificacién |la copia del escrito de
oposi ci 6n, previamente cotejada con su origi nal

El térm no para contestar |a oposicioén sera de dos neses, contados
a partir del dia siguiente a la fecha en que se hizo la
notificacion al solicitante (art. 102)

Si fueren varios los solicitantes, el térmno para contestar |a
oposi ci 6n enpezara a correr desde el dia siguiente a la fecha en
que se hizo la ultim notificacio6n. Dicha contestacion podréan
formularla los solicitantes conjunta o separadanente

Reci bida la contestaci 6n del solicitante, el Registrador resolveré
| a oposicién, acogi éndola o rechazandol a, dentro del mes siguiente
a la fecha en que se presentd6 al Registro el escrito de
contestacion. Si el solicitante no contestare |la oposicion dentro
del térmno sefialado (2 neses, art. 102), el Registrador Ia
resolvera sin mas tramte.

En caso de duda en cuanto a |la senejanza grafica o fonética entre
dos nmarcas, se protegera la marca ya inscrita contra la que se
pretende inscribir (art. 105).~
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2. Normativa

a. Ley de Patentes de |nvencion, D bujos y Model os
| ndustriales y Mdelos de Utilidad®

Articulo 12.- Oposicién y observaci ones.

1. Cualquiera que estinme que se debe denegar |a concesion de la
patente porque la solicitud contraviene |os requisitos de fondo
prescritos en esta |ley, podréa interponer oposicioén en el plazo de
un mes contado desde la fecha de la primera publicacion de la
solicitud. La oposicién debera estar debidanente fundanentada,
aconpafada de |as pruebas pertinentes o su ofrecimento, y del
conprobante de pago de |la tasa de oposicion. La presentaci 6n de
las pruebas debera hacerse dentro del nmes siguiente a su
of reci mento, so pena de su inevacuabilidad.

2. En caso de oposicion, el Registro de la Propiedad Industrial la
conmuni cara el solicitante, previniéndole que presente su respuesta
dentro del nmes siguiente. Transcurrido este plazo se procedera al
examen previsto en el articulo 13.

3. Vencido el plazo sin que se hubiesen presentado oposiciones, se
procedera al exanen previsto en el articulo 13.

Articul o 13.- Exanen de fondo.

1. El Registro de la Propiedad Industrial examnard si la
i nvenci 6n es patentable, de conformdad con los articulos 1. y 2,
asi conmp si la solicitud satisface el requisito de la unidad de la
i nvenci 6n, segun el articulo 7, y si, en su caso, |la nodificaciodn
o la solicitud fraccionada estan confornes con |o dispuesto en el
articulo 8. Tanbién se examnara Ssi la descripcion, |as
reivindicaciones y |los dibujos se ajustan a |os requisitos
seflal ados en el articulo 6, parrafos 2, 3, 4, y 5 'y a las
di sposi ci ones correspondi entes al regl anmento.

2. El Registro requerird la opinion de centros oficiales, de
educaci 6n superior, cientificos, tecnol6gicos o profesionales, o
en su defecto, de expertos independientes en la materia, sobre |a
novedad, el nivel inventivo y la aplicacién industrial de la
i nvenci 6n. Los centros referidos que sean dependi entes o que estén
financi ados por el Estado, y los colegios profesionales estaran
obl i gados a prestar el asesoram ento requerido. Quienes suscriban
| os infornes responderan por su emsion, en su caso, confornme con
lo dispuesto en el articulo 199 de la Ley GCeneral de la
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Admi ni straci 6n Publi ca.

Los infornes presentados por |os centros, entidades, o0 expertos
consul t ados, deberan ser remtidos dentro del plazo que fije el
Registro de l|a Propiedad Industrial, segun la conplejidad de
asunt o, y contendran una fundanentaci 6n detallada de sus
conclusiones, y su costo, fijado confornme con el reglanento,
correrd a cargo del solicitante.

3. En caso de observarse que no se han cunplido |as condiciones
del parrafo 1, e Registro de la Propiedad Industrial 1o
notificard al solicitante para que presente, dentro del nes
si gui ente, sus observaciones, y en su caso, corrija o conplete la
docunent aci 6n aportada, o que nodifique o divida la solicitud, con
observaci 6n de lo prescrito en el articulo 8.

4. Si el solicitante no cunpliere con |o prevenido por el
Regi stro, dentro del plazo prescrito, o si el Registro conprobara,
gue pese a l|la respuesta del solicitante, no se satisfacen |as
condi ci ones previstas en el parrafo 1, denegara |a concesi én de |la
patente. La denegatoria estara fundanmentada y ser& notificada por
el Registro al solicitante.

5. En la resolucidon de fondo se resolvera sobre |as oposiciones
pr esent adas.

6. El exanen previsto en este articulo debera concluirse en un
pl azo no nenor de seis neses.

b. Ley de Marcas y otros Signos Distintitivos®

Articulo 16.- Oposicion al registro

Cual qui er persona interesada podr& presentar oposicion contra el
registro de una marca, dentro del plazo de dos neses contados a
partir de la primera publicacion del aviso que anuncia la
solicitud. La oposicién deberéa presentarse con |os fundanentos de
hecho y de derecho; deber& aconpafiarse de | as pruebas pertinentes
gue se ofrecen

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposicién, deberan
presentarse dentro de los treinta dias calendarios siguientes a la
fecha de interpuesta |a oposicidn.

La oposicion se notificara al solicitante, quien podra responder
dentro del plazo de dos neses contados desde |la fecha de Ila
notificaci 6n. Vencido este periodo, el Registro de |a Propiedad
| ndustri al resolvera la solicitud, aun cuando no se haya
contestado | a oposi ci 6n.
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Articulo 17.- Oposicion con base en una marca no registrada

Una oposicidén sustentada en el uso anterior de la marca se
decl arara inprocedente, Si el opositor no acredita haber
solicitado, ante el Registro de |la Propiedad Industrial, registrar
la marca usada. El Registro acunulara |os expedientes relativos a
la solicitud de registro objeto de la oposicion y a la solicitud
de registro de la marca 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
confusion; 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.

Articul o 18.- Resol uci 6n

Si se han presentado una o0 MAs oposiciones, seran resueltas, junto
con |lo principal de la solicitud, en un solo acto y nediante
resol uci 6n fundanent ada.

Cuando no se justifigque una negaci 6n total del registro solicitado
o |la oposicion presentada es |limtada y la coexistencia de anbas
marcas no es susceptible de causar confusién, el registro podra
concederse solanente para algunos de |os productos o servicios
i ndi cados en la solicitud o concederse con una |imtacion expresa
para determ nados productos o servicios.

No se denegara el registro de una marca por la existencia de un
registro anterior si se invoca |la defensa prevista en el segundo
parrafo del articulo 39 de la presente ley y resulta fundada.

De no haberse presentado ninguna oposicién dentro del plazo
establ ecido, el Registro de la Propiedad |Industrial procederda a
registrar |la marca.

Si se resuelve la concesion del registro, el Registro de Ila
Propi edad Industrial notificard la resolucidn al solicitante a fin
de que pague |la tasa conplenentaria dispuesta. Si, dentro del nes
siguiente a la fecha en que se notificdo la resolucidn, el
solicitante no ha pagado la tasa, |la resoluci én quedard sin efecto
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y el expediente se archivard sin nmas trénite.

Articulo 39.- Cancelacion del registro por falta de uso de la
mar ca

A solicitud de cual quier persona interesada y previa audi encia del
titular del registro de |la marca, el Registro de |a Propiedad
| ndustrial cancelard el registro de una marca cuando no se haya
usado en Costa Rica durante |os cinco afios precedentes a |la fecha
de inicio de la accidn de cancel aci 6n. El pedido de cancel aci 6n no
procedera antes de transcurridos cinco afios contados desde la
fecha del registro de |a narca.

La cancel aci 6n de un registro por falta de uso de |la narca tanbién
puede pedirse conp defensa contra una objeci6n del Registro de |la
Propi edad Industrial, una oposiciéon de tercero al registro de la
marca, un pedido de decl araci 6n de nulidad de un registro de narca
0 una accién por infraccién de una marca registrada. En estos
casos, la cancelacion serda resuelta por el Registro de Ila
Propi edad I ndustrial.

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco
afios contados desde | a fecha de concesi 6n del registro respectivo,
tal uso solo inpedira la cancelacion del registro si se ha
iniciado por |lo nenos tres neses antes de la fecha en que se
presente el pedi do de cancel aci 6n.

Cuando la falta de uso afecte solanmente a uno o algunos de |os
productos o servicios para los cuales |la marca esté registrada, |a
cancel acion del registro se resolverd en una reducci6n o
l[imtacion de la lista de |os productos o servicios conprendi dos
en el registro y elimnard aquellos respecto de los cuales la
marca no se ha usado.

c. Reglamento a la Ley de Patentes de Invencion, Dibujos vy
Mbdel os I ndustriales y Mddel os de Uilidad’

Articulo 18.- Oposicién a |l a concesi 6n de |a patente.
La oposicion que se presentare contra |la concesi 6n de una patente
cont endr a:

a) El nonbre, domicilio y direccio6n del opositor.
b) El nonbre y direcci 6n del mandatario, cuando | o hubiere.

c) El narmero y fecha de presentaci 6n de la solicitud materia de |la
oposicion y el titulo de la invenci6n objeto de dicha solicitud.
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ch) Los fundanentos de hecho y de derecho de |a oposicién.

d) Sefialamento de casa u oficina dentro del territorio nacional
donde oir notificaciones.

e) La firma del opositor en su caso debi danente autenticado por un
abogado.

f) Las pruebas que fueren pertinentes para apoyar |os fundanentos
de oposicio6n; y

g) El conprobante de pago de |la tasa de oposici6n

2. Las disposiciones contenidas en el articulo 7, relativas |la
representaci 6n, seran aplicables a la oposicién en cuanto
corr espondan.

Articulo 42.- Oposicién al registro.

Seran aplicables a | a oposicién que se presente contra el registro
de un dibujo o nodelo industrial |as disposiciones del articulo
18, en | o conducente.

Articul o 46.- Tasas relativas a patentes de | nvenci 6n.
Las tasas relativas a las patentes de invencidn seran |as
siguientes: $ CA

a) Presentaci6n de la solicitud, que incluye la tramtacién, el
exarmen de forma, la inscripcion y |a expedicién del certificado
150, 00

b) Cada solicitud fraccionaria .. ... ... ... ... 150,00
c) Oposicion... ... ... ... ... ... ... ... ... 15,00
ch) Tasas anual es, correspondi entes al:

segundo afio .......... . ... 50, 00
tercer afo ....... . ... 60, 00
cuartoafio .. ... ... ... ... ... ... ... .... 70,00
quinto afo ... ... ... ... ... ... ... . .... 90,00
sextoafio ... ... ... ... ... ... ... ... ... 110,00
SéptinD afo ........... .. .. .. 130, 00
octavo afio ... ... .... ... ... ... ... ... . 160,00
NOVENO af0 . ... . i e e e e e 190, 00
décinmo afo ......... . 220, 00
décino primer afio ... ... ... ... ... ... ... 250,00
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déci no segundo afio .... ... ... ... ... ... .. 290,00

d) Sobretasa por pago dentro del periodo de gracia 30% de |la tasa
anual correspondiente.

Articulo 47.- Tasas relativas a nodel os de utili dad.
Las tasas relativas a |los nodelos de wutilidad seran |as
siguientes: $ CA

a) Presentacion de la solicitud que incluye la tramtaciéon, el
examen de forma, la inscripcion y |a expedicién del certificado.
75, 00

b) Cada solicitud fraccionaria ...... .. ... 75,00

c) Oposicion ... ... ... ... ... ... ... ... 30,00
ch) Tasas anual es, correspondi entes al:

Segundo afio................... cee vwv .... . 30.00
Tercer afo. . ...... ... 40, 00
Cuarto afio ... ... .. ...... cee e+ ... ... 50,00
Quinto aflo ... ... ... ... .. .. .. .. 70, 00

d) Sobretasa por pago dentro del periodo de gracia: 30% de |a tasa
anual correspondiente.

d. Reglanento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintitivos?®

Articulo 22.- Oposicion al registro

Sin perjuicio de l|os requisitos conmunes establecidos en el
articulo 3 de este Reglanento, el escrito de oposicién podra
contener | o siguiente:

a) Indicacién de la nmarca y el nunero de expediente de la
solicitud contra la cual se fornula |a oposicién;

b) Los argunentos de hecho y de derecho y las pruebas en que se
funda |a oposicion; aportando copia de las msmas para el
solicitante;

c) Si la oposicidon se basa en un derecho derivado de una narca
registrada o solicitada con anterioridad, una reproduccion de la
msma y la indicacién de |os productos o servicios para |os cual es
se hubiese solicitado o registrado y |los productos o servicios
respecto de | os cual es se plantea | a oposicién;

d) Si la oposicidon se basa en un derecho derivado de una narca
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not ori amente conocida no registrada ni en tramte de inscripciodn
en el pais, una reproduccién de la msm y l|las pruebas que
acrediten su condici 6n de marca notoriamente conoci da;

e) Si la oposicidon se basa en un derecho derivado de un nonbre
conercial o enblema, debe adjuntarse la descripcién de I|as
actividades que constituyen el giro o actividad nercantil de l|a
enpresa o establecimento que identifica;

f) Si la oposicion se basa en un derecho de autor o en un derecho
sobre un disefio industrial, debe aconpafiarse |a representacion
grafica del elenento protegido, cuando proceda; y

g) Adjuntar una copia de la solicitud inicial de registro de |a
marca, en el caso que |la oposicion se base en el uso anterior de
esa marca; dicha copia podra asim sno aconpafiarse dentro del plazo
de los quince dias siguientes a la fecha de presentacion de |a
oposi ci on.

Articul o 23.- Medios de prueba

En casos de oposicién o de procedi mi entos de cancel aci 6n o nul i dad
de registros nmarcarios, el Registro admitira conop nedi os de prueba
aquel l os que estine pertinentes con relacién al caso en cuestién
de conformdad con |lo dispuesto en el articulo 318 del Cdadigo
Procesal G vil.

Articulo 24.- Reglas para calificar senejanza

Tanto para la realizacion del exanen de fondo conob para la
resol uci 6n de oposiciones, se tonmara en cuenta, entre otras, |as
si gui entes regl as:

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

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

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

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

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

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

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

Articul o 44. - Qposicion

Sin perjuicio de los requisitos establecidos en la Ley y este
Regl anento, el escrito de oposicién a la solicitud de registro de
un nonbre conercial podra contener:

a) Si la oposicidon se basa en un derecho derivado de una narca
registrada o solicitada con anterioridad, una reproduccion de la
msma y la indicacién de |os productos o servicios para |os cual es
se hubiese solicitado o registrado y |los productos o servicios
respecto de | os cual es se plantea | a oposicién;

b) Si la oposicidén se basa en un derecho derivado de una narca
not ori amente conocida no registrada ni en tramte de inscripciodn
en el pais, una reproduccion de la nism

c) Si la oposicidon se basa en un derecho derivado de un nonbre
conercial o enblema usado anteriornente

- la descripcion de las actividades que constituyen el giro o
actividad nmercantil del opositor.

- la fecha de inicio del uso publico en el comercio;

- la direccién o wubicacion exacta de |la entidad, enpresa o
est abl eci mento nmercantil del opositor.

- el espacio territorial de influencia directa o de clientela

efectiva de la entidad, enpresa o establecimento nercantil del
opositor;
d Si la oposicion se basa en un derecho de autor, la

representaci 6n grafica del el enento protegi do, cuando proceda.

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

NUmero de pagina


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

Centro de Informacion Juridicaen L.inea
Convenio Colegio de Ahogados — Universidad de Costa Rica

3. Jurisprudenci a

a. Qposicion al registro de |la marca “Di sefio Especi al”
[ TRIBUNAL REGQ STRAL ADM NI STRATI V(O °

“TERCERO En cuanto al fondo. A -) Sobre Ios Signos Distintivos

Nuestra Ley de Marcas y Oros Signos Distintivos, nunero 7978 de
22 de dicienbre de 1999 y sus reformas, en su articulo 2°, define
al Signo Distintivo conpb “Cualquier signo que constituya una
marca, un nonbre conercial o un establecimento”. Asimsnp, esa

msma norma nos define el Nonbre Conerci al cono: “Si gno
denom nativo o mxto que identifica y distingue una enpresa 0 un
establ ecimento conercial determnado”, y cono Enblema: *“Signo
figurativo gue identifica y di sti ngue una enpresa o]

establecimento”. De las tres definiciones anteriores, queda claro
gue por medio de los signos distintivos se pueden identificar
tanto la enpresa conp | os establecimentos conerciales y que tales
signos pueden estar constituidos por denom naciones, 0 por
denom naciones y figuras (signos mxtos), o por solo figuras. B.-)
Sobre la resolucién apelada y los agravios de |la apelante. 1) En
el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando
en consideracion lo dispuesto en el articulo 65 de la Ley de
Marcas y Oros Signos Distintivos, denegé la solicitud de

i nscripcién del nonbre de conercio, D seiio  Especi al , por
considerarlo simlar, en su parte figurativa, con Ila nmarca
inscrita “DR SIM (Disefio)”, ya que en la forma conp estan

concebi dos anbos |ogos, se encuentra una gran simlitud entre
ellos, al describir anbos una figura de un honbre de la tercera
edad, con poco cabello y bigote grande de color blanco, nariz
redondeada, con |as manos extendidas hacia arriba, con un traje
entero con corbata, existiendo Unicanente una diferencia en el
traje, siendo que el enblema de l|la solicitante, |0 es para
proteger un |ocal conercial dedicado a |la venta de productos
farmacéuticos y el de la opositora, para proteger productos
farmacéuti cos, veterinarios e higiénicos y para proteger |os
servicios de farmacia en general y asesoria en farmacia, |o que a
| a vez hace que el establecimento que se pretende proteger con el
di sefio que se solicita inscribir sea simlar en |lo que se refiere
a los servicios que se encuentran protegidos con la nmarca
inscrita “Dr. Sim”, situacio6n ésta que trae consigo un riesgo de
asoci aci 6n enpresarial y de confusién por parte del consum dor
medio. 2) Para conbatir 1o expuesto por el Registro en la
resol uci 6n recurrida, la apelante alega conp agravios: a) Qe no
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es real el criterio sustentado por el Registro de que el disefo
especial, cuyo registro se solicita, en cuanto a la simlitud
pueda crear confusion y asociacion enpresarial, ya que el Dr.
Vanni er, (denonmi naci én ésta que usa por prinera vez l|la enpresa
apelante en su escrito de contestacion a |a oposicién fornul ada
por | a conpafiia Farmacias de Sinmlares, S. A de C. V) representa
una figura de un honbre de la tercera edad que, consecuentenente,
tiene el cabello blanco y escaso y que estd inspirado en el Dr.
Mario Artavia, regente de la farmacia propiedad de Farnmacia
Vannier, S. A, quien porta gabacha por ser de uso obligatorio
para distinguir a |os despachadores y regentes farmacéuticos. b)
Que la figura del Dr. Vannier, es asociada por el consum dor nedio
con el establecimento conercial, el ~cual ha estado en wuso
consecutivo por nmas de tres afos, por o que no existe riesgo de
confusi 6n o asociaci6n por parte del consumidor. c) Qe no es
cierto que el disefio de Farnmacias Simlares sea notorianmente
conocido en el conercio nacional, en los térmnos del articulo 45
de le Ley nunero 7978, por no existir conocimento por parte del
consum dor nedio, al cual el servicio o producto esta dirigido. d)
Que el disefio Dr. Vannier es una nmarca notorianente conocida en el
conercio y por el consumdor nedio por formar parte desde |a
creaci 6n por nas de tres aflos de toda |a estrategia de publicidad,
nmercadeo y papeleria en general, del establecimento conercial. No
obstante, las anteriores argunentaciones, para este Tribunal, |a
enpresa recurrente yerra en sus apreciaciones en cuanto a que la
simlitud entre anbos disefios no da cabida a |o destacado por el
Registro a quo, en |lo referente al riesgo de asociacion
enpresarial y de confusiodon por parte del consumdor. Conp ha
guedado ya preestablecido, siendo los signos distintivos por
definicién, aquellos bienes inmateriales destinados a distinguir
un producto o servicio de otros de la nisna categoria o
nat ural eza, representados por un signo que, siendo intangible,
requi ere de nedios sensibles para la perceptibilidad del msno a
los fines de que el consum dor pueda apreciarlo, distinguirlo y
diferenciarl o, esto hace evidente que al |ogo del disefio especial,
cuya inscripcion se solicita, no pueda atribuirsele Ila
distintividad y diferenciaci 6n que es necesaria para ser inscrito,
maxinme si tomanbs en cuenta que al nonento de hacerse la
conparaci 6n visual de anbos |ogos, es evidente que el de la
solicitante, carece total mente de esas caracteristicas, por |o que
no es posible afirmar que tiene intrinsicamente |os el enentos de
distintividad y de diferenciaci 6n necesarios para ser inscrito. Al

respecto, debe quedar plenanente establecido que, para este
Tribunal, |os argunmentos sustentados por |a apelante contra |o
resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial no son de
reci bo, pues su dicho de que el |logo se encuentra inspirado en e
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regente de la Farmacia Vannier, no basta por si, para que |le sea
reconoci da esa distintividad, pues es evidente |a senejanza que
existe con el logo inscrito propiedad de |a enpresa Farmacias de
Simlares, S. A, notivo este, que inpide tomar en consideracion
dicho argunento. La msma suerte corre el argunento de que el
consum dor nedio asocia la figura cuyo registro se solicita con el
establecimento conercial, pues eso rifie con el principio de
prioridad registral, por cuanto en |os autos consta que |la
solicitud de la aqui apelante se plante6 cuando ya estaba en
tramte de inscripcion la solicitud de |la enpresa opositora, lo
gue inpedia acceder a su inscripcion, pues la solicitud primaria
resulté, una vez cunplidos |os procedimentos, en su inscripcion

No resulta tanpoco de recibo el argunento de que el disefio Dr.
Vamr si es notoriamente conocido en el comercio y por el
consum dor nedio, pues conforme a |as pruebas que obran en el
expediente, resulta que los tres afios, que dice |la apelante, que
tiene de estar usando su diseiflo en el nercado, debe ceder ante el
hecho irrefutable de que el de |la opositora se encuentra inscrito
en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa R ca desde el
dia 24 de mayo de 2004 y que la solicitud de esa inscripcion, es
decir, del disefio propuesto por Farnacias de Simlares, S. A, es
de fecha 18 de marzo de 2003, fecha ésta dltinma que, a todas
luces, resulta ser anterior a la fecha de presentacion de la
solicitud de la Farmacia Vannier, S. A, que fue efectuada hasta
el 29 de mayo de 2003, sea casi dos neses después, |o que hace
que, de acuerdo con |lo establecido en el inciso a) del articulo 8°
de la Ley de Marcas y Oros Signos Distintivos, la solicitud de
i nscripcién esté bien denegada por ser inadm sible el registro del
di sefio especial de la apelante por estar en contra del principio
de prioridad que rige la mteria, ya que la solicitud de
inscripci6n del disefio de |a sociedad opositora fue anterior a la
de la enpresa recurrente. C -) Sobre la simlitud entre |os
di sefios. 1.-) Partiendo del hecho de que el disefio del “Dr. Sim”
esta inscrito en nuestro pais conmb marca de fébrica y de servicios
de farmacia, considera este Tribunal que del cotejo del disefo de
| os signos enfrentados, se determ na que son confundibles entre si
por la evidentes simlitudes que presentan. Bien se sabe que con
el cotejo qgréafico, se wverifican las simlitudes que pueden
provocar una confusién visual, tales conb las senejanzas
ortograficas o las graficas; con el cotejo fonético, se verifican
tanto las simlitudes auditivas, conp la pronunciacion de |as
pal abras, que no es este el caso; y que con el cotejo ideol égico,
se tiene en consideraci6on el significado intrinseco de |as
pal abras, por cuanto hay palabras que no presentan simlitud
grafica ni fonética, pero que |legan conceptual mrente a significar
la misma cosa, idea o nocién, que tanpoco es aqui relevante (para
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mas, véase el Voto de este Tribunal N° 75 de las 9:00 horas del 26
de julio de 2004). Asi, se tiene que l|la confusion visual es
causada por la identidad o simlitud de |os signos derivada de su
si npl e observaci 6n, es decir, por la manera en que son percibi dos;
la confusién auditiva se da cuando |a pronunciacion de |as

pal abras tiene wuna fonética similar, sea esa pronunciacion
correcta o no; y la confusién ideol 6gica, que es la que se deriva
del msno o parecido contenido conceptual, surge cuando |as
pal abr as conpr endi das en | os dos si gnos representan
conceptualmrente lo msnpb. 2).- Bajo esa l|inea de pensani ento,
requi ere sefial arse que en el presente asunto se esta ante un tipo
de signo exclusivanente grafico. Partiendo del hecho vya
preestablecido lineas atrds de que el disefio de la sociedad

opositora es una nmarca, resulta oportuna la cita de |a definicion
que |los autores Gabriel A Martinez Medrano y Gabriela M
Soucasse, hacen de estos signos; asi: “Las marcas gréaficas carecen
de palabras, letras o nuneros. Se trata sinplenente de dibujos o
cuerpos tridinmensionales.” (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca.
Buenos Aires. 2000. P4gs.48 y 49). Por lo anterior, y realizado el
estudio de nmanera global, de conformdad con |lo que al efecto
di spone tanto el articulo 24 del Regl amento a |la Ley de Marcas

cono en general la doctrina y la jurisprudencia, este Tribuna

conparte el criterio seguido por el a-quo para rechazar el
registro del nonbre conmercial “Di sefio Especial”, en clase 0 de |la
nomencl atura I nternacional. Si analizanps el D sefio Especial que se
solicita inscribir, frente al disefio de la marca inscrita, se

colige que el di sefio  solicitado no presenta elenentos
di ferenciadores en grado suficiente conmb para permtir su
coexistencia registral; la forma en que se representa ese disefio

manti ene identidad con respecto al inscrito, en |lo que se refiere
a la posicién de |os brazos, de las piernas, |a cabeza y |a boca,
que son honmpbgéneos, y los detalles diferenciadores a que se
refiere la recurrente, no |le inprimen a su disefo alguna
diferencia determinante para otorgarle distintividad, pues debenos
tener claro que |o preponderante es garantizar |a identidad del
signo frente al consum dor, el cual, por regla general, no entra
en un analisis detallado al nonmento de efectuar su conpra, sino
que aprecia en su unidad el distintivo, que en el caso en estudio,
en anbos di sefios | o sobresaliente es un honbre de |la tercera edad
con sus brazos extendidos hacia arriba. Asimsnp, otro elenento
rel aci onado con |a confusion gue se provoca entre |os disefos
cotejados apunta a que |os servicios que se prestan en |os
establ ecimentos, tanto el inscrito cono en el solicitado, son
actividades farnacéuticas, aspecto que propicia, aln nas, un
riesgo de confusién en el consum dor nedio. Asi, vistos en forma
gl obal y conjunta anbos di sefio, puede precisarse que el signo que
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pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le
otorgue distintividad con el inscrito, |o que aunenta Ia
probabilidad de que se dé una asociacio6n enpresarial o0 una
relacién con las actividades conerciales que prestan anbas
enpresas en sus establecimentos, |o cual eleva |as probabilidades
de suscitar una confusién indirecta en el consum dor en cuanto a
un origen enpresarial comin, por la alta simlitud que contienen
anbos disefios. D) Sobre lo que debe ser resuelto. Confornme a |as
consi deraciones, citas normativas, jurisprudencia y de doctrina
gue anteceden, puede concluirse que |a disposicidn prohibitiva del
articulo 65 de la Ley de Marcas y Oros Signos Distintivos resulta
aplicable en este caso, tal y conp asi |o dispuso el a quo, por lo
gue procede es rechazar el recurso interpuesto contra la
resol uci 6n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a
las diez horas del veinticinco de octubre de dos ml cuatro, la
cual en este acto se confirma.”

b. Procedi m ento para presentar oposicién a una marca
[ TRIBUNAL REGQ STRAL ADM NI STRATI V(Q ©

“PRIMERO Que de conformi dad con el andalisis del expediente venido
en al zada, sin entrar a conocer el fondo del asunto, observa este
Tri bunal Registral Adm nistrativo que |a Subdirecci6n del Registro
de la Propiedad Industrial dictdé la resolucion de las quince
horas con veinticinco mnutos de tres de marzo de dos m |l cuatro,
en la que resolvidé“.no se admite la oposicidén nencionada y se
declara sin lugar por extenporénea.”, sin estar contenplada esta
opci 6n dentro del procedimento inscriptorio de una nmarca, segun
se desprende de | o que dispone el articulo 18 de la Ley de Marcas
y Oros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000). El
procedinmento dicho estéa regulado por la nencionada ley en |os
articulos, 13, 14, 15, 16 y el ya nencionado articulo 18. Nobtese,
que el procedimento de inscripcion de una marca debe seguir |os
Si gui entes pasos: Prinmero, debe hacerse un exanen de |a solicitud,
a fin de conprobar que la marca cunple con |o que dispone el
articulo 9 de la Ley de Mrcas y su Reglanmento; |uego, debe
hacerse un nuevo exanen con el propo6sito de verificar que |la narca
cuyo registro se solicita no incurre en alguna de |as causal es de
irregistrabilidad previstas en los articulos 7 y 8 de esa msm
Ley, y si no presentare inpedinento alguno de |os antes sefial ados,
el Registro ordenara anunciar la solicitud nediante |a publicacidn
del aviso en el Dhario Oicial, otorgando a |los interesados un
térm no de dos neses, contados a partir de la prinmera publicacion,
para presentar |la o l|las oposiciones que hubieren contra la
i nscripcién solicitada. Ahora bien, si el Registro a quo acepta en
la resolucién que ahora se conoce que el aviso que anunciaba |a
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solicitud de inscripcién de la marca de fébrica y conerci o “MANGD
fue publicada el 2 de dicienbre de 2003, al no haberse presentado
| a oposicion dentro de |los dos neses de plazo que sefiala la ley -
tal y conmb |lo reconoce el Registro a quo en su resolucién de |as
quince horas veinticinco mnutos del tres de marzo de dos ml

cuatro— |o que procedia era resolver la solicitud de inscripcion
de la marca que interesaba vy, dentro de ella, hacer un
pronunci am ento expreso sobre la oposicidn presentada por |a
enpresa Tienda de Articulos Acuaticos, S. A, y no conb se hizo en
definitiva, pronunciandose Unica y especificanente sobre esa
oposi ci bn _sin haber entrado a conocer el fondo de |la solicitud,
separ andose de ese nodo del procedimento correcto contenplado en
la Ley de Marcas y Oros Signos Distintivos. Conp se sefial 6 |ineas
atras, ese procedimento obliga a cualquier opositor, a
presentarse dentro de |los dos neses siguientes a la prinmera
publicaci 6n del aviso de la solicitud de inscripcion respectiva

el primer parrafo del articulo 18 de la Ley de repetida cita, es
claro al establecer que: “Si se han presentado una o nas
oposi ciones, seran resueltas, junto con lo principal de la
solicitud, en un solo acto y nediante resolucién fundanentada..
(Lo destacado no es del woriginal). De tal forma, que al no
contenpl arse dentro del procedimento de inscripcidn el dictado de
una resolucién que declare la extenporaneidad de |a oposiciodn
presentada, de previo al dictado de la resolucién de fondo acerca
de la solicitud de inscripcién, |lo que debi6 hacer el Registro a
gquo, segun lo dicho, fue continuar con el tramte de inscripcion
de la marca de fébrica y conercio solicitada y, en su resol ucion
final, declarar, junto con la procedencia o no de |o solicitado,
lo referente a | a oposicién presentada en el expediente.

Asi, entonces, de | o expuesto, queda claro para este Tribunal que
| a declaratoria de extenporaneidad emtida por el Registro a quo
es inprocedente, a la luz de |lo que prevé el procedimento
inscriptorio de una marca, reflejado en | os nunerales 13, 14, 15,
16 y 18 de la Ley de Marcas y Oros Signos Distintivos.”

c. Monento a partir del cual debe conputarse el plazo para
i nt er poner oposiciones a una patente

[ PROCURADURI A GENERAL]

“BEl articulo 10 inciso 3) de la Ley de Patentes de Invencidn,
D buj os, Mdelos Industriales, Mdelos de Uilidad N° 6867 de 25
de abril de 1983 y sus reformas, establece en |o que interesa para
esta consulta, | o siguiente:

"Articul o 10.-
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Publicacién de la solicitud. (...) 3. La publicacién de la
solicitud se harda en el Diario Oicial, por tres dias
consecutivos, y por |lo nenos una vez en un nedio de conunicaci6n
col ectiva escrito de circulaci 6n nacional, y contendra el nonbre y
demds datos prescritos relativos a solicitante, al inventor y al
mandatari o, si procede, el titulo de la invencién y el resunen

gue indicara claranente o que se desea patentar y su utilidad,
asi conp cualquier otro dato que el reglamento prescriba"
Asim snmo, el nunmeral 12 inciso 1) de la ley de cita sefal a:

"Articulo 12.- Oposicion y observaci ones.

1.- Cualquiera que estine que se debe denegar |a concesion de la
patente porque la solicitud contraviene |os requisitos de fondo
prescritos en esta |ley, podréa interponer oposicioén en el plazo de
un mes contado desde la fecha de la primera publicacion de la
solicitud. La oposicién debera estar debidanente fundanentada,
aconpafiada de pruebas pertinentes o su ofrecimento, y del
conprobante de pago de |la tasa de oposicion. La presentaci 6n de
las pruebas debera hacerse dentro del nmes siguiente a su
of recimento, so pena de su inevacuabilidad..."

El presente analisis obliga realizar una tarea que se enmarca
propi anente dentro de la funcién de interpretar el sentido o
espiritu de un norma de caréacter legal, para |o cual nuestro
ordenam ento juridico advierte claramente que "las normas se
i nterpretaréan segun el sentido propio de sus pal abras, en relacion
con el contexto, los antecedentes historicos y legislativos y la
real i dad social del tienpo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundanmental mrente al espiritu y finalidad de ellas" (articulo 10°
del Cbédigo Gvil).

En este msnb sentido, nuestro tratadista costarricense don
Al berto Brenes Coérdoba sefal aba con atino que "cono auxiliar de |la
interpretaci 6n doctrinal existe un arte -la hernenéutica |egal-
gue sumnistra ciertas reglas por cuyo nedio se puede |legar a
conocer mas 0 nmenos lo que se Ilama la nente o espiritu de la |ey,

0o sea, la intencién del legislador... De otro |ado, preciso es
interpretar las disposiciones legislativas en la direccion més
racional, en la que nejor corresponda al bien de |la sociedad, a
| as necesi dades y conveni encias del pueblo para quien se |egisla,

porque tal ha debido ser el propésito tenido en nente a

dictarlas" (Brenes Codrdoba, Alberto. Tratado de |as Personas.
Editorial Juricentro, San José, pp. 42-43).

Para el caso de la Adm nistracion Pablica y sobre todo tratandose
de disposiciones o normativa administrativa, se tiene el articulo
10° de la Ley General de |la Adm nistraci 6n Publica, que dispone:
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"Articul o 10.-

1. La norma administrativa debera ser interpretada en la forma que
nejor garantice la realizacion del fin puablico a que se dirige,
dentro del respeto debido a I|os derechos e intereses de

particul ar.

2. Debera interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras
normas conexas y la naturaleza y valor de |la conducta y hechos a
gue se refiere.”

A nodo de referencia puntual, téngase presente ademas | o que sobre
este particular informa igualnente |a doctrina:

"...se dice cominnente que la interpretacién es |la explicacién de
un texto, o nmas corrientenmente, que es |la operaci 6n de escl arecer
un texto oscuro o dudoso. Pero en realidad el proceso
interpretativo es nucho nas anplio, ya que consiste en el conjunto
de actividades indispensables para aplicar el derecho. Ahora bien,
este concepto de aplicaci 6n conprende esencial nente dos fases: en
una, el juez debe fijar |os hechos del caso concreto sonetido a su
consi deraci 6n, y no todos sino aquellos que tienen una inportancia
rel evante para el problema que debe dilucidar, o que ya inplica
un prinmer criterio valorativo; en segundo |ugar debe sel eccionar
la norma que estinma que debe aplicarse, relacionar |la hipbtesis de
la norma con el caso concreto y fijar la consecuencia juridica del
sentido y alcance que |le asigne" (Carlos Ducci C aro.
Interpretacion Juridica. Editorial Juridica de Chile. Santiago,
1989, pp. 53 y 54).

Asi se pronuncia tanmbi én Juan Alfonso Santamaria Pastor, en su
Qora Fundanentos de Derecho Admnistrativo (Editorial Centro
Estudi os Randn Areces, Mdrid, Tono |, Capitulo Cuarto, 1991, pp

388-389), cuando refiriéndose a la Teoria General del Sistem
Normativo aclara | o que de seguido se transcribe en | o conducente:
"Ante todo ha de conenzarse por distinguir |os conceptos de
interpretacion y de aplicacién de |las normas que, aunque prOXxinos
entre si, aluden a operaciones esencialnente diferentes. De forma
provi sional, podria decirse que por interpretacion se entiende el
proceso de atribucion de un significado a un determ nado objeto:
en el caso de la interpretacion juridica, a wun enunciado
linglistico contenido en una norna. Se trata, pues, de una
operaci 6n aparentenmente cognoscitiva, que se realiza en abstracto
sin considerar la aplicacion de dicha norma a un caso concreto
(ej., interrogarse sobre el significado de |as expresiones "Estado
social" o "derecho electoral general"” arts. 1°, 1 y 86.1 CE). La
aplicaci 6n del Derecho es, sin enbargo, una operaci 6n nmucho nas
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conpleja. Es obvio que ninguna norma, por si sola, refleja en la
descripci 6n de su supuesto de hecho toda |a innunerable variedad

de nmatices que concurren en un caso concreto determnado: |a
aplicaci 6n del Derecho es la expresién que designa el proceso
medi ante el que un operador juridico cualquiera (un Juez, |la

Admi ni straci 6n, etc.) construye una soluci6n justa y técnicanente
correcta que ha de darse a ese caso concreto; una auténtica
construcci 6n que ha de hacerse ponderando todas |as circunstancias
de hecho que concurren en el caso (...) y utilizando conjuntanente
todas las normas referidas a dichas circunstancias (...) Asi pues,
puede haber interpretaci6n sin aplicacién de |la nornma, conb |a que
realiza el conmentarista cientifico que se interroga sobre el
sentido de una expresién de un articulo del Cc. Sin enbargo, no
puede haber aplicacién sin interpretacidon: la interpretacién es,
necesari anente, una de las fases del proceso de aplicacié6n del
Derecho (...)

Toda operaci6n de interpretaci6n o aplicacién del Derecho es un
proceso constructivo por excelencia; el jurista no indaga una
realidad normativa preexistente, sino que construye esa msna
realidad con criterios que, en buena parte, son voluntaristas vy
sin otra limtacidén que |la observancia de una serie de reglas,
| 6gi cas y axi ol 6gi cas, de construcci 6n".

Si gui endo consecuentes con |os alcances de |a normativa |egal
aplicable vy anterior doctri na, | as cual es i nf or man | a
interpretaci 6n de nornmas, conviene tener presente |las siguientes
consi deraci ones que se dieron al nonmento de dictar, por parte de

| egi slador de l|la época, |la normativa objeto de estudio y asi
esclarecer la intencién y razones que tuvo dicho |egislador, en
relaci 6n con el nonmento a partir del cual debe conputarse el plazo
para interponer |as oposiciones que se consideren necesarias en
cuanto al otorgam ento de patentes de invencion

Es de relevancia considerar que en el proyecto de ley sonetido a
conocimento de l|a Asanblea Legislativa, el actual articulo 10
inciso 3) de la Ley No. 6867, estaba redactado de manera simlar
al texto actual, con la Unica diferencia de que el texto origina

no indicaba | a necesaria publicacién de |la respectiva solicitud de
patente de invencidén, en un nedio de comnunicacioén colectiva
escrito de circulaci6on nacional, es decir, la redaccién origina

del articulo se Ilimtaba a la publicaciéon por tres veces
consecutivas de dicha solicitud en el Diario Oicial

Por su parte, el contenido del articulo 12 de la Ley No. 6867 de
cita, el cual hace referencia a |as oposiciones que se pudieran
presentar a la solicitud de patente, fue aprobado por |la Asanbl ea
Legislativa en los misnps térm nos con que aparece hoy dia, sea,
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no se realizd ninguna nodificaci6n al texto original.

Lo anterior nos pernmite afirmar que la intencién del |[egislador
desde un inicio, fue considerar que el térmno de un nmes que ahi
se nenciona para formular aquellas oposiciones a la solicitud de
patente de invenci6n, debia conputarse a partir de la prinmera de
aquel las tres publicaciones que, de nmanera consecutiva, se harian
en el Diario Oicial.

El que el texto original del inciso 3) del articulo 10 de la Ley
No. 6867 tuviera la nodificacién o adicion a que se ha hecho
referencia lineas atréds, y no asi el articulo 12 de ese msnp

cuerpo legal, permte afirmar que el |I|egislador tuvo sienpre
presente la intencién original nente establecida, a saber, que el
pl azo ahi indicado conenzara a correr a partir de la prinmera
publicacién en el Diario Oicial, siendo entonces que Ila

publicacién en algun nmedio de comunicaci én colectiva escrito de
circul aci 6n nacional fuese necesaria, solo para efectos de darle
una mayor publicidad a la solicitud de patente cuya inscripcion se
pretende |levar a cabo, permitiendo asi, valiendo la reiteracion
gue un nunero nmayor de personas tuvieran l|la posibilidad de
enterarse de tal gestion

Para ilustrar y respaldar 1o anterior, resulta procedente
transcribir, en |lo conducente, l|las siguientes intervenciones ante
la Comisién Pernanente y Adnministracion de la Asanblea

Legislativa, al nonento de conocerse el proyecto de |la Ley No.
6867 aqui citada: Asi, en la sesion ordinaria celebrada el dia 2
de febrero de 1983 por la referida Comi sion, se discutid, entre
otras, una nocidén presentada por el entonces diputado Vega
Her nandez que i ndi ca:

"Para que se agregue en el articulo 10 inciso 3), después de
Diario Oicial: y por o nenos una vez en un nedi o de conuni caci 6n
colectiva escrito de circulacion nacional (...) El presidente: En
di scusi 6n | a noci 6n |leida. D putado Vega Hernandez: La idea es que
cono el Dario Oicial lo lee generalnente poca gente, casi
sienpre solo | os abogados, se hace necesari o que se publique en un
medi o de conuni caci 6n col ectiva, con el fin de que no exista gente
gue pueda objetar el caso. Considero que esa es una forma nediante
la cual la gente, no solo | os abogados, se enteren de que se va a
inscribir una patente. Esa es la idea béasica de la nocidén en
di scusi 6n. Diputado Villalobos Villalobos: Con todo respeto para
el proponente, no ne parece que eso deba ser asi, porque
preci sanente una funcid6n del Dario Oicial es que el que tiene
interés es el que busca el diario, por esta via que se esta
proponi endo estarianps creando su nulidad, porque si es bueno para
patentes, es bueno para otros casos. M parece que |legislar en
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este canpo es irnos demasiado alla El Presidente: Yo 1lo
interpreto asi: En este nonento hay cosas que se publican en |os
peri 6di cos conerciales, porque es la Unica forma que existe para
gue la gente se entere. Caso de |leyes conp |a de |os accionistas
de | os peri 6dicos, etc. (...)"

Posteriormente, en la sesion de la msna Com sidon Permanente de
Gobi erno y Adm nistraci 6n celebrada el dia 9 de febrero de 1983

se discutié nuevanente el referido aspecto en |los siguientes
térmnos: "Diputado Villalobos Villalobos: En el articulo 10
inciso 3) la Comision considerdé conveniente agregarle que era
obligante para el inventor hacer una publicacién en un diario de
circulacion nacional. Eso nme preocupa porque el invento puede
representar un |egajo de tamafio nuy grande. Lic. Gabriel Macaya
(UCR)

En |l as patentes hay una informaci én nminima que es indispensable ya
que en la practica las oficinas de patentes | o han determ nado.

Esta informacién mninina cabe en nenos de una hoja escrita a
maqui na. Recuerden que el juego de la patente es doble, es dar la
i nformaci 6n suficiente para que |la patente sea evaluada, pero no

tanta para que pueda ser utilizada nmuy librenente. Este doble
juego limta las posibilidades. El Presidente: La noci6n que se
nmenci onaba anteriornmente dice asi: "Agregar un parrafo...." E

agregado que se le hizo es el siguiente: "Y por |o nenos una vez
en un nedio de comunicacién colectiva escrito, de circulacion
nacional. O sea, esto significa que se |e da un poco de
publicidad, porque |leganbs a la conclusiéon de que el Dario
Oicial La CGaceta lo lee muy poca gente. Nos interesa que el
publico usuario | ea estos nuevos inventos".

Lo transcrito son las Unicas referencias que constan en el
expediente legislativo en relacion con la discusién que se
presentd, en cuanto a la nocio6n que adicionaba el articulo 10
inciso 3), en punto a la necesaria publicacion, por o nenos una
vez, de la solicitud de patente en un nedio de comrunicacioén
colectiva escrito de «circulacién nacional, ademas de la
publ i caci 6n por tres dias consecutivos en el Diario Oficial.

De dichas manifestaci ones se desprende claranmente que el notivo o
fundamento que tuvo el legislador para realizar ese agregado, |o
fue el de darle mayor publicidad a |as solicitudes de inscripcion
de patentes de invenciodn, esto con el propésito de que un nayor
namero de personas se enteraran del contenido de las msmas, pero
permaneciendo sienpre la idea o planteamento original de
proyecto de que el plazo de un nes que ahi se establecia, debia
contarse a partir de la primera publicacién de las tres
consecutivas que se verifican en el Diario Oicial, para fornular
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| as oposi ci ones que se consi deren necesari as.

Ademas, recurriendo a una adecuada y pertinente |lectura de |os dos
nuneral es objeto de interpretaci én, se tiene tanbi én que, conforne
con el contenido del inciso 3) del articulo 10, son por tres dias
consecutivos que deben verificarse |las publicaciones en el Diario
Oicial de la solicitud para el otorgamento de l|a patente
respectiva, mentras que el articulo 12 sefiala, de manera clara y
sin necesidad de incurrir en equivocos, que el plazo de un nes se
conputara "desde la fecha de la prinera publicacion de Ila

solicitud", es decir, se esta reconociendo en la nornma que se
daran otras "sucesivas publicaciones" (por tres dias consecutivos
en este caso), por |o que se hacia necesario disponer,

expresanmente, que dicho cénmputo deberia realizarse a partir de |la
prinera de ellas, que en |la especie son las que se dan en el
Diario Oicial.

Dentro de esta misma tesitura se pronuncié en su nonento el
Despacho del Mnistro de Justicia y Gacia, conociendo un recurso
de apel aci 6n en un caso simlar, nediante resolucio6n de las 10:00
horas del 9 de febrero de 1989, que en | o conducente indicoé:

"Consi derando: Que el propo6sito de dar una interpretaci 6n acorde
con nuestro ordenamiento juridico, y el espiritu que le inspira

estim este Despacho que ante | o dispuesto por el art. 12 inciso
1) de la Ley N. 6867 en cuanto al plazo de un nes para fornmular
oposi ci ones, deberd interpretarse que dicho plazo se enpieza a
contar a partir de la prinera publicacion del aviso de la
solicitud de patente de invenccidn que aparezca en el Diario
Oicial. Lo anterior tiene fundamento en que es dicha publicaci6n
la que puede considerarse oficial y reviste la trascendencia
juridica necesaria a fin de dar anplia y certera publicidad a |la
solicitud. Por el contrario, aunque la publicacion en el diario de
circul aci 6n nacional puede darle una mayor publicidad, ésta no
garantiza a los interesados la seguridad juridica requerida para
el conmputo del plazo dicho, pues dicha publicacién origina
incertidunbre vya que puede aparecer en cualquiera de |os
peri 6di cos nacionales y antes o después de las tres publicaciones
que aparecen en La Gaceta o simulténeanente a estas...".”

FUENTES ClI TADAS:
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