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RESUMEN

El presente documento contiene jurisprudencia sobre la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, considerando los supuestos
elaborados por los Tribunales de la Corte Suprema de Justicia.

JURISPRUDENCIA

1. Medidas Cautelares

[Tribunal Agrario]i
Voto de mayoria:

VI. Agravios de la parte actora. - La parte actora se muestra disconforme con el
rechazo de la solicitud de ordenar el cese de la produccion, empaque y venta de
semillas de girasol, lisianthyus y dragon, para evitar la practica de competencia desleal,
conforme a las normas que rigen esa materia, en particular el articulo 17 de la Ley de
Promocién de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor. Si bien es cierto, la
referida norma indicada por el recurrente hace referencia a la competencia desleal y
los actos prohibidos entre distintos tipos de empresas, que se consideran como
desleales, no es en ella donde se regulan las medidas cautelares en esta materia.
Dichas medidas cautelares, se regulan expresamente en la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 11 de octubre del
2000, y, para el caso en estudio, en la Ley de Proteccion de las Obtenciones Vegetales
NO. 8631 del 28 de febrero del 2008, reglamentada por Decreto Ejecutivo No. 35677-
MAG, del 19 de noviembre del afio 2009 (Publicado en La Gaceta No. 6 del 11 de enero
2010). Como ambas regulaciones legales son idénticas, transcribimos la Ley de
Obtenciones Vegetales las normas de interés:



"ARTICULO 34. Adopcién de medidas cautelares Antes de iniciar un proceso por
infraccion de un derecho de obtencion vegetal, durante su transcurso o en la fase de
ejecucion, la autoridad judicial competente o la Ofina, segun corresponda, adoptard las
medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesion grave y de dificil

reparacion al titular del derecho, y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto

final o de la sentencia. Una medida cautelar solo se ordenard cuando quien la pida
acredite ser el titular del derecho o su representante. La autoridad judicial o la Ofinase
requerird que quien solicite la medida otorque garantia suficiente, antes de que esta se
dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.

ARTICULO 35. Proporcionalidad de la medida Toda decision que resuelva la solicitud

de adopcion de medidas cautelares, deberd considerar tanto los intereses de terceros

como la proporcionalidad entre los efectos de la medida, asi como los dafios y

perjuicios que esta pueda provocar.

ARTICULO 36. Medidas a) Podrén ordenarse, entre otras, las siguientes medidas
cautelares: b) El cese inmediato _de los actos que constituyen la_infraccion. c) El

embargo de las variedades falsificadas o ilegales. d) La suspension del despacho
aduanero de las variedades referidas en el inciso b) anterior. e) La caucion, por el
presunto infractor, de una fianza o de otra garantia suficiente." Como puede
observarse, es factible adoptar medidas cautelares dentro de procesos sumarios en
donde se pretende tutelar derechos de propiedad intelectual, o cuando se produzcan
actos de competencia desleal. Sobre este tema, ya el Tribunal ha tenido la oportunidad
de profundizar en una resolucién reciente en la cual se indicé:

"IV. Sobre el Sistema Gradual de Medidas Cautelares Tipicas en materia de propiedad
industrial y competencia desleal: La Ley de Procedimientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual (en adelante LPODPI) y los articulos 17 y 61 de la Ley
de Promocion de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor regulan cuatro
medidas cautelares tipicas en esta materia: la Prohibicion de Innovar y/o Contratar; el
Decomiso o Secuestro Precautorio de Bienes, la Suspension del Despacho Aduanero de
Mercancias, Materiales o Medios Falsificados o ilegales y la Fianza. Ello por disposicion
del articulo quinto, el cual indica: “ARTICULO 5. Medidas. Podrdn ordenarse, entre
otras, las siguientes medidas cautelares: a) El cese inmediato de los actos que
constituyen la infraccion. b) El embargo de las mercancias falsificadas o ilegales. c) La
suspension del despacho aduanero de las mercancias, materiales o medios referidos en
el inciso b). d) La caucion, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantia
suficiente.” Vistas las medidas cautelares solicitadas y acogidas en este caso en
especifico, conviene analizar la naturaleza, contenido, presupuestos y efectos de las
dos primeras. En este tipo de medidas se pretende satisfacer, en forma anticipada, sea
total o parcialmente, la pretension de fondo del actor. Se denominan medidas
anticipativas o autosatisfactivas. Es por ello que en estas medidas el peligro de demora



tiene un factor determinante, a tal punto que el legislador ha previsto este tipo de
medidas, como excepcion a la correlatividad entre la pretension cautelar y principal, ya
que como ha sostenido la mds reciente doctrina procesal argentina: “la procedencia de
las medidas autosatisfactivas estd supeditada a la concurrencia simultdnea de
circunstancias infrecuentes derivadas de la urgencia impostergable en la que el factor
tiempo y la prontitud aparecen como perentorios”. GALDOS (Jorge Mario). “El
Contenido y el Continente de las Medidas Autosatisfactivas”, en: PEYRANO (Jorge
Walter) y otros. Medidas Autosatisfactivas, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2002, p.61.

Se ha cuestionado estas medidas pues significa una ejecucion anticipada de la
sentencia a través de su decreto. Sin embargo, dado que este tipo de medidas se dan
en forma tipica, como autorizacion del legislador para casos urgentes, de anteceder la
ejecucion al conocimiento, por lo que requieren que el fumus boni iuris sea demostrado
plenamente. Ejemplo de estas medidas las tenemos no solo en materia de propiedad
intelectual, sino también en materia de familia, como lo son las medidas de violencia
doméstica y la pensidn provisional de alimentos, en civil, como el embargo preventivo
en el proceso monitorio y la suspension de obra nueva en via interdictal; y en penal un
claro ejemplo es la prision preventiva. En todos estos casos, el legislador tipifica que
para ciertas situaciones concretas, el juez puede dictar medidas cautelares tipicas
permitiéndole, en aras de proteger lo cautelado, aplicar anticipativa lo que podria
deducirse en una eventual sentencia estimatoria.-

Vil. Sobre la medida cautelar tipica de Prohibicion de Innovar y/o Contratar:
Contenida en el articulo 5 inciso a) de la LPODPI, y denominada normativamente como
“cese inmediato de los actos que constituyen la infraccion"; es mejor conocida en el
derecho comparado como "prohibicion de contratar y/o innovar"; ya que “en virtud de
ella se ordena a una de las partes que se abstenga de celebrar uno o mds contratos
determinados respecto de los bienes litigiosos o que han sido objeto de embargo”. DIEZ
SOLIMINE (Omar Luis). Medidas Cautelares sobre Automotores, Buenos Aires, Astrea,
1999, p.153. De conformidad con lo establecido en el articulo 61 de la Ley 7472,
procede esta medida cuando hay indicio claro de que hay mercaderia ilegal,
adulterada, vencida, o que lleve a engafio a los consumidores o ponga en peligro de
ocasionar una lesion grave y de dificil reparacion al titular del derecho de propiedad
industrial afectado. La prohibicion de contratar es una forma especial de la prohibicion
de innovar, esta medida cautelar se aplica con la prevencion administrativa o con la
notificacion de la resolucion judicial que ordena este congelamiento, teniendo el
afectado que “evacuar del mostrador o stand” los bienes que han sido congelados y
abstenerse de comercializarlos, por ello, constituye e implica una verdadera prohibicion
de contratar. Esta medida cautelar, por si sola, no requiere el incautar los bienes (pues
es el contenido propio del decomiso, como se verd mds adelante) ni requieren que éstos
bienes sean necesariamente inscribibles o individualizables en un primer momento. Su
justificacion radica en que el titular de un derecho de autor, o de una patente, marca o



cualquiera de los derechos de propiedad industrial “no le basta con la reaccion mediata
del ordenamiento juridico, sino que precisa de una reaccion inmediata para que no se
le ocasione un perjuicio irreparable, que el legislador presume por el hecho de explotar
la patente o realizar actos preparativos serios y efectivos con esta finalidad.” PEREZ
DAUDI (Vicente). Las Medidas Cautelares en el Proceso de Propiedad Industrial,

Barcelona, Bosch, 1996, p.186. Esta medida cautelar es de naturaleza autosatisfactiva
o anticipativa, indudablemente, ya que busca una finalidad que también puede hallarse
dentro de las pretensiones principales del proceso principal, el cual es el cese de la
actividad que constituya una infraccion a la normativa en esta materia. Pero su
finalidad no queda ahi, pues cumple con una doble funcion: por un lado evita el riesgo
de una imposibilidad de ejecucion especifica de la sentencia, menoscabada por la
conducta de competencia desleal y por otro lado, un dano de dificil reparacion por la
dificultad de valorizar y cuantificar los dafos, aunque sean indemnizables. En este tipo
de medida cautelar tipica, el presupuesto de peligro de demora constituye cualquier
afectacion al derecho de propiedad industrial, tipificados también por el legislador, en
el articulo 28 de la LPODPI, que los denomina como actos de competencia desleal, los
cuales son: “Ademds de los actos sefialados en el articulo 17 de la Ley de promocidn de
la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de
1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una
actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prdcticas honestas
en materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros,
los siguientes: a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia,
la naturaleza, el modo de fabricacion, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad
u otras caracteristicas de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de un
titular del derecho, protegidos por esta Ley. b) Toda conducta tendiente a reproducir,
sin autorizacion del propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento
protegido en beneficio de su legitimo propietario, para aprovechar, a escala comercial,
los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos. c¢) Cualquier uso de un signo cuyo registro
esté prohibido conforme a los incisos k) y q) del articulo 7 de la Ley de marcas y signos
distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000. d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo
registro esté prohibido segun los incisos c), d), e), g) y h) del articulo 8 de la Ley de
marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000.” A pesar de encontrarse
tipificadas las infracciones, como presupuesto fdctico para el decreto de esta medida,
debemos tomar en cuenta el tecnicismo en que cada una de estas infracciones pueden
suscitarse en el caso concreto. La casuistica es variadisima en un mundo globalizado,
donde las formas de comercio y propaganda se dan en una forma cada vez mds
sofisticada al ritmo de los avances tecnoldgicos y mucho mds rdpido que el dictado de
una medida cautelar, o peor aun, de una sentencia final. En estos casos, esta medida
autosatisfactiva o anticipativa debe cumplir con el otro presupuesto: la apariencia o
verosimilitud de buen derecho o fumus boni iuris con la acreditacion del solicitante
como titular de los derechos de propiedad industrial. Recordemos que en este tipo de



medidas, la pretension cautelar es similar al de la principal, no hay correlatividad por
esta identidad de pretensiones, pero, no significan la inconstitucionalidad de estas
medidas, pues son previstas por el legislador, para tutela de casos urgentes de un dafio
irreparable, que, al final de cuentas, es lo que procura evitar la ley proscribiendo las
acciones con la calidad de infracciones.-

“(Tribunal Agrario, No. 173F-11 de las 15:10 horas del 22 de febrero del 2011). En
dicho caso, el tribunal analizé las medidas cautelares en un proceso sumario de
competencia desleal, por la utilizacién de signos distintivos, conflicto entre dos
empresa agroindustriales.

VIII. Juicio de verosimilitud y presupuestos.- El caso que ahora nos ocupa, a diferencia
del citado en el considerando anterior, estd referido mas bien a la aparente
competencia desleal entre dos empresas fitomejoradoras de variedades de semillas, en
particular de girasol, tema en el cual la parte actora SAKATA CEN TROAMERICA S.A.
solicita las medidas cautelares, por considerar que los demandados, Laura Flores
Trejos y Yo Arita, ex-empleados de la actora, crearon una empresa denominada
Florarte del Sol S.A., mediante la cual estdn aparentemente, produciendo y
comercializando semillas de girasol, de una variedad idéntica a la de SAKATA
CENTROAMERICANA S.A., procurando, incluso, atraer parte de la clientela de ésta
ultima empresa. De los elementos probatorios aportados al proceso, este Tribunal
concluye en un juicio de verosimilitud positivo, o favorable a la actora, en relacién a la
apariencia de buen derecho, que es solo eso, la apariencia, vinculando a una eventual
titularidad del derecho de propiedad intelectual que reclama, presuntamente
reconocido por los demandados en cldusulas contractuales previas a este proceso
judicial, también vinculadas con aparentes cldusulas de confidencialidad. Véase, al
efecto, la traduccién oficial, del documento del 29 de abril de 1999, puntos 2 y 3 (folio
9), en relacién con los compromisos asumidos por el co-demadado, Yo Arita; asi como
el documento del 21 de setiembre, denominado "Acuerdo de Confidencialidad y de
Derechos de Propiedad", aparentemente reconocidos por Laura Flores Trejos en los
puntos 2 y 3 a favor de SAKATA CENTROAMERICA S.A. (folio 23 y 24), asi como la nota
aparentemente enviada por la empresa Sakata, el 14 de setiembre del 2007 (folio 26)
luego de su renuncia recordandole las cldusulas de dicho documento. Esa apariencia,
se vincula, ademads, con otros elementos de juicio que hacen presumir la posible
existencia de una competencia desleal entre empresas competidoras en el
mejoramiento, produccidon y comercializacién de variedades de girasol, lo cual se
evidencia en las copias de correos electrénicos enviados por Yo Arita, el 18 de octubre
del 2007, en donde se hace referencia a su labor de reproduccién de Girasol en
SAKATA, ofreciendo la variedad de Girasol llamada #101 (folio 4), asi como el correo
electrénico del 24 de setiembre del 2007 y del 15 de setiembre del 2007 (folios 5 y 6),
presentandose como Director General de Florarte del Sol S.A. Es aqui donde se
sustenta el fundado temor, de que la empresa demandada, provoque esa competencia
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desleal, lo cual esta relacionado con el peligro en la demora -lamentablemente esta
medida cautelar se ha retrazado-, por cuanto también existen elementos para
determinar que la demandada Florarte esta ofreciendo a clientes la especi sunflower
'101' (folios 1 y 2), que es aparentemente, una variedad ofertada y vendida por Sakata
(contrastesen, los folios 19 a 21). De ahi que existen los elementos de juicio necesarios
para atender la medida cautelar que, como bien lo indica la parte recurrente, es una
medida tipica que encuentra su sustento en las normas de la legislacion especial
relacionadas con la observancia de la propiedad intelectual, la tutela del consumidor, y
la proteccién de variedades vegetales. La via sumaria, como bien lo aduce el
recurrente, y en particular la tutela cautelar, es el Unico medio procesal para que
judicialmente se obligue a los aparentes competidores desleales a suspender la
actividad de produccién y comercializacion, ante el fundado temor de que le puedan
provocar a la accionante un dafio en la propiedad intelectual de su empresa, de
imposible o dificil reparacién. Sin duda alguna, en este caso existe una
correspondencia directa entre el objeto el proceso y la medida cautelar tipica
solicitada. Por otra parte, es importante dejar claro, tanto a la parte actora, como a la
parte demandada, que serd en la sentencia de fondo, en donde se defina a quién
corresponde o no la titularidad de la propiedad intelectual que se reclama, o si ha
existido o no competencia desleal. La medida cautelar tiene como propésito anticipar,
con un juicio de valor aproximado, los eventuales efectos de una sentencia
estimatoria, sin que ello signifique, necesariamente, que se deba acoger la demanda
en sentencia. Justamente por esa razén, la legislacién especial somete la adopcién de
éstas medidas a criterios de proporcionalidad, razonabilidad, y quien solicite la medida
debe otorgar garantia suficiente, antes de que se adopte de manera efectiva, para
proteger al supuesto infractor y asi evitar abusos (ver articulos 3 de la Ley de
Observancia 34 y 35 de la Ley de Proteccion de Obtenciones Vegetales. Finalmente,
este Tribunal no puede dejar de pronunciarse sobre los argumentos de la parte
demandada, en el sentido de que no se ha demostrado la "titularidad de la propiedad
intelectual", y siendo ese el presupuesto para adoptarla, no se podria conceder. Sin
embargo, debe indicarse con claridad, que en este caso hay elementos contractuales y
suficientes documentos que permiten dictar el juicio de similitud favorable a la
empresa actora, tal y como se explicd mas arriba. Una cosa es la inscripcidn formal, y
de caracter administrativo, de un derecho de propiedad intelectual, en relacién con
una variedad genética, y otra es su reconocimiento expreso entre sujetos de caracter
privado, incluso mediante aparentes clausulas de confidencialidad. Ademads, debe
tomarse en consideracion, que la Ley de Proteccidn de Obtenciones Vegetales, fue
promulgada en nuestro pais hasta el 28 de febrero del 2008, y su reglamento,
publicado hasta enero del 2010, siendo la Oficina Nacional de Semillas la encargada de
regularizar dichos tramites para obtener la inscripcidn respectiva. Sin embargo, por los
compromisos asumidos por Costa Rica, en Tratados Internacionales Anteriores (solo a
manera de ejemplo, el Convenio Centroamericano de proteccién de la propiedad



industrial, el ADPIC, el Convenio UPQV), asi como otras leyes especiales (Consumidor,
Marcas y otros Signos Distintivos, Observancia de la Propiedad Intelectual), es evidente
gue ya existian normas que otorgaban una proteccion cautelar especial, como lo
reconocio la misma Sala Constitucional en la Sentencia la Sala Constitucional, en Voto
No. 355-95 de las17:33 horas del 18 de enero de 1995.-

IX. En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los articulos
17 de la Ley de Proteccion del Consumidor, 3, 4 y 5 de la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, asi como los numerales 34, 35y
36 de la Ley de Proteccion de las Obtenciones Vegetales, se revoca la resolucién del
Juzgado Agrario de San José, parcialmente, en cuanto rechazd la solicitud de
suspension de los actos contra los cuales se relama. En consecuencia, se ordena al a-
quo: Emitir de inmediato una orden de suspension de la produccidn, empaque y venta
de semillas de especies de girasol lisianthus y dragdn que pudieran estar realizando los
demandados Arita y Flores, ya sea a nombre personal o a través de su empresa
Florarte del Sol S.A., principalmente en cuanto a la produccién, comercializacion de la
especie '101'.- A fin de garantizar eventuales dafios y perjuicios y proteger al supuesto
infractor, se fija una causiéon o contracautela por un monto de cuatro millones de
colones, los cuales deberan ser depositados a la cuenta del Juzgado Agrario, dentro de
los ocho dias siguientes a la firmeza de esta resolucidn.

Il. Recurso de la parte actora. La parte actora se muestra disconforme con el rechazo
de la solicitud de ordenar el cese de la produccion, empaque y venta de semillas de
girasol, lisianthyus y dragdn, recordando que el asunto fue presentado como un
proceso civil, a fin de proteger la propiedad intelectual e industrial, y evitar la practica
de competencia desleal, conforme a las normas que rigen esa materia. Si bien se
determind que debia seguir en via sumaria, debe basarse en el articulo 17 de la Ley de
Promocién de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor, pues se trata de
actos contrarios a las normas de correcciéon y buenos usos mercantiles, por lo que
solicita un cese de produccidn en sede agraria como medida precautoria, lo cual no es
temerario ni desmesurado, sino que mas bien es una medida necesaria para la tutela
efectiva de los derechos de SAKATA, que busca evitar un dano mayor. La via sumaria,
aduce, es el Unico medio procesal para que judicialmente se obligue a los
competidores desleales a suspender la actividad ilicita, en dafo de la propiedad
intelectual de su empresa. La demanda, aduce, tiene apariencia de buen derecho, y
existe un peligro de los dafios provocados, por la explotacion de su propiedad
intelectual por terceros ajenos a al empresa. La medida cautelar solicitada, aduce, no
es atipica en materia de propiedad intelectual. Los demandados producen, sefala,
usando propiedad intelectual que no es de su propiedad, pues la produccidn de Flores
y Arita, a través de su compaiiia se basa en conocimientos adquiridos cuando ambos
trabajaban para SAKATA, por lo que existe una correspondencia directa entre el objeto
del proceso y la medida solicitada. Por ello solicitan el embargo de los bienes
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productivos de los demandados y la suspensién de toda actividad productiva (ver folios
204-208).

lll. Recurso de la parte demandada. El apoderado de Laura Flores Trejos (ver folio 197)
Yo Arita y Florarte del Sol S.A. apelé aduciendo que de la prueba ofrecida por la parte
actora, no se denota titularidad de uno o varios secretos industriales presuntamente
infringidos por sus representados, o depdsito alguno ante el Registro de Propiedad
industrial. Las medidas, aduce, fueron ordenadas de manera arbitraria porque no
presentan estrecha relacién con la eficacia del fallo estimatorio. La actora, aduce no
comprueba que la actividad de su representados pueda manifestar peligro para
Sakata, pues esta no demuestra titularidad de la creacién industrial, y tampoco ha
especificado los supuestos dafios sufridos. Por ello, a su juicio, no se cumplen los
presupuestos para ordenar el embargo preventivo de bienes. Por ello solicita se
revoque la resolucion y se rechace la medida cautelar solicitada, al exceder los poderes
del Juez (ver folios 213-215)

IV. Consideraciones de caracter procesal. En primer lugar, debe indicarse que la
resolucién recurrida, sin bien es cierto acogio la medida cautelar tipica solicitada por la
parte actora, de embargo preventivo, en la parte dispositiva del Por Tanto, no indicé
expresamente qué es lo que acoge, lo cual podria considerarse un vicio de nulidad,
dado que el articulo 54 de la Ley de Jurisdiccidon Agraria, en relacién al 155 del Cddigo
Procesal Civil, exigen en el por tanto pronunciamientos concretos. Pese a lo anterior,
como ninguna de las partes invocé el vicio, no es procedente que este Tribunal declare
a estas alturas procesales la nulidad por la nulidad misma. Maxime que las partes
combaten aspectos de fondo y no de forma. En consecuencia. En segundo lugar, la
parte actora, recurrente, pretende volver a discutir la naturaleza (agraria o civil) de
este proceso sumario de competencia desleal. Asunto que esta sobradamente
precluido, pues la Sala Primera de Casacién, con buen tino, atendiendo a la
especialidad de la materia, indicd con claridad, que este asunto debia ser del
conocimiento de la Jurisdiccion Agraria especializada, criterio que ha reiterado ya en
otros casos similares. No es cierto que la Ley de Promocién de la Competencia o la Ley
de Propiedad Intelectual le otorguen una competencia exclusiva a la Jurisdiccion Civil
para conocer de estos asuntos, maxime cuando se trata de la produccién y proteccién
de variedades genéticas y su comercializacién. En tercer lugar, le llama la atencion a
este Tribunal, al Juez de Primera instancia, por cuanto hace una cita doctrinal,
indicando solamente el nombre del autor, sin resefiar la fuente o el libro empleado,
pero no relaciona la referida cita con el caso concreto, ni deslinda la naturaleza de las
medidas cautelares que esta resolviendo. Mucho menos hace referencia a las normas
juridicas, a los criterios de hecho, o de equidad (como lo exige el articulo 54 de la Ley
de Jurisdiccion Agraria), respecto de las restantes medidas cautelares. Es decir, no
analiza ningun elemento de los aportados al proceso, y simplemente las rechaza
argumentando que su adopcién seria anticipar criterio. Pese a lo anterior, como se
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expuso mas arriba, a nada conduciria una nulidad, por esa carencia de lo resuelto,
dado que las partes se limitan a aspectos de fondo que se procederd a resolver de
inmediato.

V. Reclamos de la parte demandada. El agravio de la parte demandada es totalmente
improcedente, por cuanto el articulo 33 de la Ley de Jurisdiccién Agraria establece
claramente que "Cuando se juzgue necesario para asegurar los resultados del juicio, la
parte interesada podrd solicitar el arraigo o el embargo preventivo...El juez debe limitar
el embargo a los bienes que sean indispensables para garantizar el derecho del
embargante.”

En este caso, la parte actora garantizé el embargo, depositando el 25%, de la
estimacion (para eventuales dafios y perjuicios). Aduce la parte demandada que se
dictd la medida arbitrariamente, sin que la actora presentara titulo o demostrara su
propiedad industrial. Sin embargo, ello no es de recibo, porque el embargo es una

medida tipica, que requiere Unicamente del depdsito para practicarlo, y justamente la

garantia sirve para cubrir eventuales dafios y perjuicios. Sobre la constitucionalidad de
dichas medidas, la Sala Constitucional, en Voto No. 355-95 de las17:33 horas del 18 de
enero de 1995, a ratificado la validez de la aplicacién del embargo y otras medidas
cautelares, con el fin de asegurar los eventuales dafos y perjuicios, con el fin de
proteger adecuadamente los derechos del actor, del publico consumidor y de los
competidores, entre los cuales se incluye el embargo preventivo, haciendo alucién al
articulo 68 del Convenio Centroamericano para la Protecciéon de la Propiedad
Industrial. Lo Unico que debe acoger el Tribunal como reclamo, es que el embargo
debe limitarse a los bienes que sean absolutamente indispensables para garantizar el
derecho del embargante, en consecuencia se confirma lo resuelto, en ese extremo,
con la salvedad indicada.

VI. Agravios de la parte actora. - La parte actora se muestra disconforme con el
rechazo de la solicitud de ordenar el cese de la produccion, empaque y venta de
semillas de girasol, lisianthyus y dragon, para evitar la practica de competencia desleal,
conforme a las normas que rigen esa materia, en particular el articulo 17 de la Ley de
Promocién de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor. Si bien es cierto, la
referida norma indicada por el recurrente hace referencia a la competencia desleal y
los actos prohibidos entre distintos tipos de empresas, que se consideran como
desleales, no es en ella donde se regulan las medidas cautelares en esta materia.
Dichas medidas cautelares, se regulan expresamente en la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 11 de octubre del
2000, y, para el caso en estudio, en la Ley de Proteccién de las Obtenciones Vegetales
NO. 8631 del 28 de febrero del 2008, reglamentada por Decreto Ejecutivo No. 35677-
MAG, del 19 de noviembre del afio 2009 (Publicado en La Gaceta No. 6 del 11 de enero
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2010). Como ambas regulaciones legales son idénticas, transcribimos la Ley de
Obtenciones Vegetales las normas de interés:

"ARTICULO 34. Adopcion de medidas cautelares Antes de iniciar un proceso por
infraccion de un derecho de obtencion vegetal, durante su transcurso o en la fase de
ejecucion, la autoridad judicial competente o la Ofina, segun corresponda, adoptard las
medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesion grave y de dificil

reparacion al titular del derecho, y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto
final o de la sentencia. Una medida cautelar solo se ordenard cuando quien la pida
acredite ser el titular del derecho o su representante. La autoridad judicial o la Ofinase

requerird que quien solicite la medida otorque garantia suficiente, antes de que esta se

dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.

ARTICULO 35. Proporcionalidad de la medida Toda decisién que resuelva la solicitud
de adopcion de medidas cautelares, deberd considerar tanto los intereses de terceros

como la proporcionalidad entre los efectos de la medida, asi como los dafos y

perjuicios que esta pueda provocar.

ARTICULO 36. Medidas a) Podrdn ordenarse, entre otras, las siguientes medidas
cautelares: b) El cese inmediato de los actos que constituyen la_infraccion. c) El
embargo de las variedades falsificadas o ilegales. d) La suspension del despacho
aduanero de las variedades referidas en el inciso b) anterior. e) La caucion, por el

presunto infractor, de una fianza o de otra garantia suficiente." Como puede
observarse, es factible adoptar medidas cautelares dentro de procesos sumarios en
donde se pretende tutelar derechos de propiedad intelectual, o cuando se produzcan
actos de competencia desleal. Sobre este tema, ya el Tribunal ha tenido la oportunidad
de profundizar en una resolucion reciente en la cual se indicé:

"IV. Sobre el Sistema Gradual de Medidas Cautelares Tipicas en materia de propiedad
industrial y competencia desleal: La Ley de Procedimientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual (en adelante LPODPI) y los articulos 17 y 61 de la Ley
de Promocion de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor regulan cuatro
medidas cautelares tipicas en esta materia: la Prohibicién de Innovar y/o Contratar; el
Decomiso o Secuestro Precautorio de Bienes, la Suspension del Despacho Aduanero de
Mercancias, Materiales o Medios Falsificados o ilegales y la Fianza. Ello por disposicion
del articulo quinto, el cual indica: “ARTICULO 5. Medidas. Podrdn ordenarse, entre
otras, las siguientes medidas cautelares: a) El cese inmediato de los actos que
constituyen la infraccion. b) El embargo de las mercancias falsificadas o ilegales. c) La
suspension del despacho aduanero de las mercancias, materiales o medios referidos en
el inciso b). d) La caucidn, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantia
suficiente.” Vistas las medidas cautelares solicitadas y acogidas en este caso en
especifico, conviene analizar la naturaleza, contenido, presupuestos y efectos de las
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dos primeras. En este tipo de medidas se pretende satisfacer, en forma anticipada, sea
total o parcialmente, la pretension de fondo del actor. Se denominan medidas
anticipativas o autosatisfactivas. Es por ello que en estas medidas el peligro de demora
tiene un factor determinante, a tal punto que el legislador ha previsto este tipo de
medidas, como excepcion a la correlatividad entre la pretension cautelar y principal, ya
que como ha sostenido la mds reciente doctrina procesal argentina: “la procedencia de
las medidas autosatisfactivas estd supeditada a la concurrencia simultdnea de
circunstancias infrecuentes derivadas de la urgencia impostergable en la que el factor
tiempo y la prontitud aparecen como perentorios”. GALDOS (Jorge Mario). “El
Contenido y el Continente de las Medidas Autosatisfactivas”, en: PEYRANO (Jorge
Walter) y otros. Medidas Autosatisfactivas, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2002, p.61.

Se ha cuestionado estas medidas pues significa una ejecucion anticipada de la
sentencia a través de su decreto. Sin embargo, dado que este tipo de medidas se dan
en forma tipica, como autorizacion del legislador para casos urgentes, de anteceder la
ejecucion al conocimiento, por lo que requieren que el fumus boni iuris sea demostrado
plenamente. Ejemplo de estas medidas las tenemos no solo en materia de propiedad
intelectual, sino también en materia de familia, como lo son las medidas de violencia
doméstica y la pensidn provisional de alimentos, en civil, como el embargo preventivo
en el proceso monitorio y la suspension de obra nueva en via interdictal; y en penal un
claro ejemplo es la prision preventiva. En todos estos casos, el legislador tipifica que
para ciertas situaciones concretas, el juez puede dictar medidas cautelares tipicas
permitiéndole, en aras de proteger lo cautelado, aplicar anticipativa lo que podria
deducirse en una eventual sentencia estimatoria.-

VIl. Sobre la medida cautelar tipica de Prohibicion de Innovar y/o Contratar:
Contenida en el articulo 5 inciso a) de la LPODPI, y denominada normativamente como
"cese inmediato de los actos que constituyen la infraccion"; es mejor conocida en el
derecho comparado como "prohibicion de contratar y/o innovar"; ya que “en virtud de
ella se ordena a una de las partes que se abstenga de celebrar uno o mds contratos
determinados respecto de los bienes litigiosos o que han sido objeto de embargo”. DIEZ
SOLIMINE (Omar Luis). Medidas Cautelares sobre Automotores, Buenos Aires, Astrea,
1999, p.153. De conformidad con lo establecido en el articulo 61 de la Ley 7472,
procede esta medida cuando hay indicio claro de que hay mercaderia ilegal,
adulterada, vencida, o que lleve a engafio a los consumidores o ponga en peligro de
ocasionar una lesion grave y de dificil reparacion al titular del derecho de propiedad
industrial afectado. La prohibicion de contratar es una forma especial de la prohibicion
de innovar, esta medida cautelar se aplica con la prevencion administrativa o con la
notificacion de la resolucion judicial que ordena este congelamiento, teniendo el
afectado que “evacuar del mostrador o stand” los bienes que han sido congelados y
abstenerse de comercializarlos, por ello, constituye e implica una verdadera prohibicion
de contratar. Esta medida cautelar, por si sola, no requiere el incautar los bienes (pues

12



es el contenido propio del decomiso, como se verd mds adelante) ni requieren que éstos
bienes sean necesariamente inscribibles o individualizables en un primer momento. Su
justificacidn radica en que el titular de un derecho de autor, o de una patente, marca o
cualquiera de los derechos de propiedad industrial “no le basta con la reaccion mediata
del ordenamiento juridico, sino que precisa de una reaccion inmediata para que no se
le ocasione un perjuicio irreparable, que el legislador presume por el hecho de explotar
la patente o realizar actos preparativos serios y efectivos con esta finalidad.” PEREZ
DAUDI (Vicente). Las Medidas Cautelares en el Proceso de Propiedad Industrial,

Barcelona, Bosch, 1996, p.186. Esta medida cautelar es de naturaleza autosatisfactiva
o anticipativa, indudablemente, ya que busca una finalidad que también puede hallarse
dentro de las pretensiones principales del proceso principal, el cual es el cese de la
actividad que constituya una infraccion a la normativa en esta materia. Pero su
finalidad no queda ahi, pues cumple con una doble funcion: por un lado evita el riesgo
de una imposibilidad de ejecucion especifica de la sentencia, menoscabada por la
conducta de competencia desleal y por otro lado, un dafio de dificil reparacion por la
dificultad de valorizar y cuantificar los dafios, aunque sean indemnizables. En este tipo
de medida cautelar tipica, el presupuesto de peligro de demora constituye cualquier
afectacion al derecho de propiedad industrial, tipificados también por el legislador, en
el articulo 28 de la LPODPI, que los denomina como actos de competencia desleal, los
cuales son: “Ademds de los actos sefialados en el articulo 17 de la Ley de promocion de
la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de
1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una
actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prdcticas honestas
en materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros,
los siguientes: a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia,
la naturaleza, el modo de fabricacion, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad
u otras caracteristicas de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de un
titular del derecho, protegidos por esta Ley. b) Toda conducta tendiente a reproducir,
sin autorizacion del propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento
protegido en beneficio de su legitimo propietario, para aprovechar, a escala comercial,
los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos. c) Cualquier uso de un signo cuyo registro
esté prohibido conforme a los incisos k) y q) del articulo 7 de la Ley de marcas y signos
distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000. d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo
registro esté prohibido segun los incisos c), d), e), g) y h) del articulo 8 de la Ley de
marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000.” A pesar de encontrarse
tipificadas las infracciones, como presupuesto fdctico para el decreto de esta medida,
debemos tomar en cuenta el tecnicismo en que cada una de estas infracciones pueden
suscitarse en el caso concreto. La casuistica es variadisima en un mundo globalizado,
donde las formas de comercio y propaganda se dan en una forma cada vez mds
sofisticada al ritmo de los avances tecnoldgicos y mucho mds rdpido que el dictado de
una medida cautelar, o peor aun, de una sentencia final. En estos casos, esta medida
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autosatisfactiva o anticipativa debe cumplir con el otro presupuesto: la apariencia o
verosimilitud de buen derecho o fumus boni iuris con la acreditacion del solicitante
como titular de los derechos de propiedad industrial. Recordemos que en este tipo de
medidas, la pretension cautelar es similar al de la principal, no hay correlatividad por
esta identidad de pretensiones, pero, no significan la inconstitucionalidad de estas
medidas, pues son previstas por el legislador, para tutela de casos urgentes de un dafio
irreparable, que, al final de cuentas, es lo que procura evitar la ley proscribiendo las
acciones con la calidad de infracciones.-

“(Tribunal Agrario, No. 173F-11 de las 15:10 horas del 22 de febrero del 2011) . En
dicho caso, el tribunal analizé las medidas cautelares en un proceso sumario de
competencia desleal, por la utilizacién de signos distintivos, conflicto entre dos
empresa agroindustriales.

VIII. Juicio de verosimilitud y presupuestos.- El caso que ahora nos ocupa, a diferencia
del citado en el considerando anterior, estd referido mas bien a la aparente
competencia desleal entre dos empresas fitomejoradoras de variedades de semillas, en
particular de girasol, tema en el cual la parte actora SAKATA CEN TROAMERICA S.A.
solicita las medidas cautelares, por considerar que los demandados, Laura Flores
Trejos y Yo Arita, ex-empleados de la actora, crearon una empresa denominada
Florarte del Sol S.A., mediante la cual estdn aparentemente, produciendo y
comercializando semillas de girasol, de una variedad idéntica a la de SAKATA
CENTROAMERICANA S.A., procurando, incluso, atraer parte de la clientela de ésta
ultima empresa. De los elementos probatorios aportados al proceso, este Tribunal
concluye en un juicio de verosimilitud positivo, o favorable a la actora, en relacién a la
apariencia de buen derecho, que es solo eso, la apariencia, vinculando a una eventual
titularidad del derecho de propiedad intelectual que reclama, presuntamente
reconocido por los demandados en clausulas contractuales previas a este proceso
judicial, también vinculadas con aparentes cldusulas de confidencialidad. Véase, al
efecto, la traduccion oficial, del documento del 29 de abril de 1999, puntos 2 y 3 (folio
9), en relacion con los compromisos asumidos por el co-demadado, Yo Arita; asi como
el documento del 21 de setiembre, denominado "Acuerdo de Confidencialidad y de
Derechos de Propiedad", aparentemente reconocidos por Laura Flores Trejos en los
puntos 2 y 3 a favor de SAKATA CENTROAMERICA S.A. (folio 23 y 24), asi como la nota
aparentemente enviada por la empresa Sakata, el 14 de setiembre del 2007 (folio 26)
luego de su renuncia recordandole las clausulas de dicho documento. Esa apariencia,
se vincula, ademads, con otros elementos de juicio que hacen presumir la posible
existencia de una competencia desleal entre empresas competidoras en el
mejoramiento, produccién y comercializaciéon de variedades de girasol, lo cual se
evidencia en las copias de correos electrénicos enviados por Yo Arita, el 18 de octubre
del 2007, en donde se hace referencia a su labor de reproduccién de Girasol en
SAKATA, ofreciendo la variedad de Girasol llamada #101 (folio 4), asi como el correo
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electronico del 24 de setiembre del 2007 y del 15 de setiembre del 2007 (folios 5y 6),
presentdndose como Director General de Florarte del Sol S.A. Es aqui donde se
sustenta el fundado temor, de que la empresa demandada, provoque esa competencia
desleal, lo cual esta relacionado con el peligro en la demora -lamentablemente esta
medida cautelar se ha retrazado-, por cuanto también existen elementos para
determinar que la demandada Florarte esta ofreciendo a clientes la especi sunflower
'101' (folios 1 y 2), que es aparentemente, una variedad ofertada y vendida por Sakata
(contrastesen, los folios 19 a 21). De ahi que existen los elementos de juicio necesarios
para atender la medida cautelar que, como bien lo indica la parte recurrente, es una
medida tipica que encuentra su sustento en las normas de la legislacion especial
relacionadas con la observancia de la propiedad intelectual, la tutela del consumidor, y
la proteccién de variedades vegetales. La via sumaria, como bien lo aduce el
recurrente, y en particular la tutela cautelar, es el Unico medio procesal para que
judicialmente se obligue a los aparentes competidores desleales a suspender la
actividad de produccién y comercializacion, ante el fundado temor de que le puedan
provocar a la accionante un dafio en la propiedad intelectual de su empresa, de
imposible o dificil reparaciéon. Sin duda alguna, en este caso existe una
correspondencia directa entre el objeto el proceso y la medida cautelar tipica
solicitada. Por otra parte, es importante dejar claro, tanto a la parte actora, como a la
parte demandada, que sera en la sentencia de fondo, en donde se defina a quién
corresponde o no la titularidad de la propiedad intelectual que se reclama, o si ha
existido o no competencia desleal. La medida cautelar tiene como propdsito anticipar,
con un juicio de valor aproximado, los eventuales efectos de una sentencia
estimatoria, sin que ello signifique, necesariamente, que se deba acoger la demanda
en sentencia. Justamente por esa razén, la legislacién especial somete la adopcion de
éstas medidas a criterios de proporcionalidad, razonabilidad, y quien solicite la medida
debe otorgar garantia suficiente, antes de que se adopte de manera efectiva, para
proteger al supuesto infractor y asi evitar abusos (ver articulos 3 de la Ley de
Observancia 34 y 35 de la Ley de Proteccién de Obtenciones Vegetales. Finalmente,
este Tribunal no puede dejar de pronunciarse sobre los argumentos de la parte
demandada, en el sentido de que no se ha demostrado la "titularidad de la propiedad
intelectual”, y siendo ese el presupuesto para adoptarla, no se podria conceder. Sin
embargo, debe indicarse con claridad, que en este caso hay elementos contractuales y
suficientes documentos que permiten dictar el juicio de similitud favorable a la
empresa actora, tal y como se explicd mas arriba. Una cosa es la inscripcién formal, y
de caracter administrativo, de un derecho de propiedad intelectual, en relacién con
una variedad genética, y otra es su reconocimiento expreso entre sujetos de caracter
privado, incluso mediante aparentes clausulas de confidencialidad. Ademads, debe
tomarse en consideracion, que la Ley de Proteccion de Obtenciones Vegetales, fue
promulgada en nuestro pais hasta el 28 de febrero del 2008, y su reglamento,
publicado hasta enero del 2010, siendo la Oficina Nacional de Semillas la encargada de
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regularizar dichos tramites para obtener la inscripcidn respectiva. Sin embargo, por los
compromisos asumidos por Costa Rica, en Tratados Internacionales Anteriores (solo a
manera de ejemplo, el Convenio Centroamericano de proteccién de la propiedad
industrial, el ADPIC, el Convenio UPQV), asi como otras leyes especiales (Consumidor,
Marcas y otros Signos Distintivos, Observancia de la Propiedad Intelectual), es evidente
que ya existian normas que otorgaban una proteccién cautelar especial, como lo
reconocio la misma Sala Constitucional en la Sentencia la Sala Constitucional, en Voto
No. 355-95 de las17:33 horas del 18 de enero de 1995.-

IX. En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los articulos
17 de la Ley de Proteccién del Consumidor, 3, 4 y 5 de la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, asi como los numerales 34, 35y
36 de la Ley de Proteccion de las Obtenciones Vegetales, se revoca la resolucion del
Juzgado Agrario de San José, parcialmente, en cuanto rechazé la solicitud de
suspension de los actos contra los cuales se relama. En consecuencia, se ordena al a-
quo: Emitir de inmediato una orden de suspension de la producciéon, empaque y venta
de semillas de especies de girasol lisianthus y dragon que pudieran estar realizando los
demandados Arita y Flores, ya sea a nombre personal o a través de su empresa
Florarte del Sol S.A., principalmente en cuanto a la produccién, comercializacién de la
especie '101'.- A fin de garantizar eventuales dafios y perjuicios y proteger al supuesto
infractor, se fija una causién o contracautela por un monto de cuatro millones de
colones, los cuales deberan ser depositados a la cuenta del Juzgado Agrario, dentro de
los ocho dias siguientes a la firmeza de esta resolucién.”

2. Articulo 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos
de Propiedad Intelectual

[Tribunal Primero Civil]"
Voto de mayoria

"II. La resolucidon de primera instancia merece ser confirmada. El Tribunal es conocedor
de la trascendencia de la proteccién de la propiedad intelectual y la ayuda
indispensable que brinda la tutela cautelar. La primera por referirse a la actividad
creadora del ser humano, que ha ameritado la suscripcion de convenios
internacionales, los cuales dotan dicha forma de propiedad de una proteccion especial,
por la susceptibilidad de su afectacién. La segunda por procurar la tutela judicial
efectiva corolario del articulo 41 de la Constitucion Politica. Las medidas cautelares son
indispensables para garantizar en el grado maximo posible, a toda persona que recurre
al sistema jurisdiccional para resolver una disputa, la efectiva satisfaccién del interés
contendido. El proceso en general tiene un tiempo, que alguna doctrina denomina el
fisiologico, el estrictamente necesario para llegar a la decisiéon final y otro el
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patoldgico, el que excede el primero mencionado. Ante ese tiempo innecesario pero
inevitable se configura la tutela cautelar, que intenta lograr con anticipacion aquello
gue se plantea en la pretensién principal: garantizando que el tiempo o la actividad de
la parte tornen realmente nugatorio el proceso. Sin embargo, esta tutela no es
irrestricta, tiene requisitos que deben ser satisfechos por quien solicita su aplicacién. El
desarrollo del tema en nuestro ordenamiento normativo procesal un tanto incipiente
obliga a recurrir a la doctrina, en cuanto se establece como presupuestos la apariencia
de buen derecho y el peligro de dafno en la demora, de tal forma que si no existe al
menos estos dos aspectos, no es procedente aplicar la medida. Para el caso de la tutela
cautelar en materia de propiedad intelectual no es suficiente la apariencia del buen
derecho la ley aunque mas benevolente para garantizar un expedita proteccién, es
mas exigente en cuanto a ese elemento se refiere, pues la Ley de Procedimientos de
Observancia de los derechos de propiedad intelectual exige acreditar ser el titular del
derecho o su representante (articulo 3). En el caso concreto, es innegable el peligro
para la patente de invencidn que representa el retardo del proceso, segun el
planteamiento factico que hace la parte actora; sin embargo, no se acreditd la
existencia de la competencia desleal, especificamente no se trajo prueba suficiente
para afirmar, como lo hace el accionante, que el producto denominado Superbloque,
de la demandada, tenga identidad con la patente de invencién. Alega la actora que se
llevé a cabo un proceso administrativo por parte de Productos de Concreto S. A. en el
cual se intentd inscribir una patente, sobre un producto idéntico al tutelable por
propiedad industrial, gestion que fue denegada en el Registro respectivo,
precisamente por la ausencia de esa novedad con relacion a la patente de la actora. Sin
embargo, esa documentacién no consta en autos. lll.- El proceso pretende la tutela de
patentes, segun la demanda la accionada: “Productos de Concreto S. A.” realizé actos
tendientes a “usar, producir y comercializar el invento tutelado por las patentes 2452
para un producto que se denomina: ‘Viguetas de Bloques para la Construccién de
Paredes’ y la 2537: ‘formaleta estructural’ que es extensidn de la anterior. El producto
de la demandada se denomina: ‘Megablock Tipo PC’. Es conveniente mencionar
algunos caracteres que son indispensables en un sistema cautelar garantista de la
efectiva proteccidn jurisdiccional, entre ellos la flexibilidad, en el tanto la resolucién
que dispone rechazar o levantar una medida cautelar no constituye estado, esta podra
ser revisada posteriormente con mayores elementos que produzcan en el juzgador la
conviccidon necesaria sobre la procedencia o sucesiva irrelevancia de la tutela cautelar.
En el estadio actual del asunto, no es procedente aplicar la medida. Pues como se
indicé anteriormente, el derecho cautelable aqui es la competencia leal, no es la
titularidad del derecho de patente. Siendo insuficiente demostrar la titularidad de Ia
creacion industrial, pues el peligro que se provoca a ese derecho, segun se alega en la
demanda, no es otra cosa que la actividad de la parte contraria, sobre la cual no se
atrajo elementos que al menos a modo de probabilidad permitan intuir la existencia
del peligro. Se limitd a mencionar la similitud, pero no se aportdé elementos
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probatorios por lo menos que en forma indiciaria coadyuven a crear en el juzgador la
conviccidn necesaria. Por lo expuesto, deberd confirmarse la resolucidn recurrida."

3. Daios y Perjuicios en la Ley de Procedimientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual
[Tribunal Segundo Civil, Seccién I]iii
Voto de mayoria

"Ill. Expone el actor, Jesus Manuel Lépez Gutiérrez, que es el autor de la letra y la
musica de la composicién musical “Ondina”, la cual fue difundida por la demandada
“Televisora de Costa Rica, S.A.”, en el programa “Siete Dias” del veinticinco de
septiembre de dos mil por los canales de televisidn nimeros siete y treinta y tres, sin
autorizacion suya y sin siquiera mencionarlo como autor. Que, por ello, considera
violado su derecho de autor tanto en lo patrimonial como en lo moral, los cuales
estima en siete mil quinientos ddlares ($ 7.500) y en seis mil délares (S 6.000), por su
orden, en ambos casos moneda de los Estados Unidos de América. Pide que se le
condene al pago de esas sumas, asi como de sus intereses desde la fecha de emisién
del programa y hasta su efectivo pago, y ambas costas del proceso. El Juzgado
desestimé la demanda en su totalidad, por considerar que el segmento
correspondiente a la nadadora tiene una duracidon aproximada de quince minutos, de

Ill

los que la “musicalizacion” con la obra del actor, proviene del “sonido ambiente” de un
homenaje habido en la Presidencia de la Republica, por lo que no puede atribuirse a la
demandada que hubiera incurrido en utilizacién indebida de la obra musical en
cuestidn. Por ello, considerd el Juzgado que, “ante la duda”, lo pertinente era acoger
las excepciones de falta de derecho, de falta de legitimacién ad causam activa y pasiva,

asi como la de falta de interés, opuestas por la demandada.

IV. De ello se alza el actor, aduciendo, en lo esencial, que la videocinta “master” o
“video master” que aporté la accionada fue apreciada incorrectamente por el Juzgado,
ya que fue “editada”, es decir, acomodada de manera tal que la favoreciera, y porque
induce a confusién entre lo que transmitié antes y en otro programa como noticia
propiamente, lo cual no es objeto de reclamo, y lo que se divulgd después en la revista
televisiva utilizando su composicion como parte del “fondo musical”. Ademas, porque
al hacer esa apreciacién aisladamente, de paso se prescindié de la prueba testimonial,
gue considera conteste en cuanto a la utilizacién indebida que reclama.

V. Con examen de la referida videocinta “master” o “video master”, el Tribunal llega a
la conviccién de que en el programa “Siete Dias” de la fecha sefialada, no se traté sélo
de la noticia sobre un acontecimiento organizado en publico por la Presidencia de la
Republica, sino mas bien de una resefa editada sobre aspectos que los autores del
programa consideraron de interés general y, por ello relevantes, sobre la trayectoria
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personal y deportiva de una nadadora célebre por entonces, en que la cita del
homenaje de la Presidencia fue sélo una parte. Recuérdese que al filmar, los equipos
son incapaces de discriminar el ruido ambiental, asi como que la lluvia y el viento
distorsionan los ruidos y sonidos de un acontecimiento ocurrido en publico. En el
“video master” se nota claramente que habia lluvia, pues buena parte de la
concurrencia se protegia con sombrillas y paraguas, de manera que si la cinta no
hubiera sido editada, la lluvia no habria permitido oir bien los ruidos y las voces, en
especial si se toma en cuenta que la camara parece haber estado alejada. Asi,
entonces, el sonido de la obra musical del actor no habria podido quedar tan nitido. En
la cinta, por el contrario, es notorio que fueron eliminados esos elementos
contaminantes del ambiente, y se percibe con claridad la voz de un narrador y de los
entrevistados, asi como la musica del actor en su momento. No hay, pues, ruido
ambiental, no se escucha a la gente parloteando, ni tampoco el ruido de la lluvia al
caer en el techo de lo que parece ser un toldo, o sobre los paraguas con que se
guarecia el publico. Por el contrario, de la cinta en cuestién se percibe la “voz

I”

principal” de un narrador y comentarista encargado de enlazar las imagenes conforme

se van presentando, y que también sirve para conducir y orientar la exposicion, asi

III

como que el volumen o nivel de sonido de esa “voz principal” disminuye a intervalos
para resaltar la musica de “La Ondina” entre las diferentes escenas presentadas, para
subir luego cuando retoma la exposicién. Esa misma “voz principal” parece “despedir”
el tema de la nadadora y, acto seguido guarda silencio, para permitir entonces la
entrada, con mucho mayor volumen de sonido, de un tema musical que es obviamente
la composicion del actor, con énfasis en los “coros” que rodean al intérprete

I"

“principal” de la letra, segun resulta de comparar el programa con la musica que
registra el disco compacto de audio aportado al debate. Para el Tribunal, entonces,
resulta obvio que la cinta proveniente de la demandada fue objeto de edicidn para
eliminar el sonido original y volver a grabarla utilizando el sonido del disco de audio,
poniendo énfasis al final en los coros de la obra del actor. Ello se hace evidente
también porque en la primera parte, cuando la nadadora recibe un “cheque gigante” si
hay ruido ambiental y hasta gritos, y no figura la cancién como fondo musical. Por lo
demds, en el disco compacto de audio si figuran créditos para todos los que
contribuyeron a la realizacidon de la obra del actor. Se tiene, pues, que la demandada
hizo suya y para sus propodsitos televisivos la creacion musical del accionante, sin
contar para ello con la necesaria autorizacién de su creador y, ademas, sin reconocerle
autoria alguna entre las personas cuyos aportes permitieron la emision. Hubo, sin lugar
a dudas, uso indebido de creacidn musical ajena en una emisidn que no fue
propiamente un noticiero, para cuyo caso hay una autorizacién genérica en el articulo
67 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, No. 6683 de 14 de octubre de
1982, y sus reformas. Noticiero éste del que, valga observar, nunca aportd la
demandada una trascripcion fiel que permitiera comparar la emision previa que parece
haber servido de antecedente a la revista “Siete Dias”, a pesar del deber de hacerlo
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que tenia conforme al articulo 317 del Cddigo Procesal Civil. Notese que, sobre el
particular, tampoco pudo traerse al debate una grabacién fiel y completa de lo que
acontecid realmente en la Presidencia de la Republica, a pesar del esfuerzo de los
juzgadores por conseguirla, segun puede verse del folio 52.

VI. Debe, pues, acogerse en lo esencial el pedimento indemnizatorio que formula el
actor. Conforme es de sobra conocido, la propia Constitucién Politica tutela como una
“propiedad especial” dadas las caracteristicas propias del objeto sobre el cual recae
(articulo 47), las creaciones originales literarias y artisticas en general, entre las cuales
se comprenden las obras musicales en su doble aspecto de autoria de la musica y de
autoria de la letra. El dmbito de proteccidon, también se sabe, se refiere propiamente a
la originalidad de la expresidn, y no a las ideas, procedimientos, métodos de operacion
ni los conceptos matemadticos en si, conforme al articulo 1 de la citada Ley No. 6683.
También es bien conocido que la llamada “propiedad intelectual” o “artistica” confiere
al autor de la obra original un derecho que tiene dos vertientes principales, no
necesariamente excluyentes, que son el derecho a percibir los rendimientos
econdmicos que la utilizacion de su obra produzca, el Ilamado “derecho patrimonial de
autor”, por el cual recae sobre los demas el deber de abstenerse de servirse de la
creacién de modo indebido, y el derecho a que la paternidad o autoria de la obra le
sean reconocidas por todos, lo que se conoce como “derecho moral de autor”. Uno y
otro son, en realidad, consecuencia natural de la originalidad del acto de creacién, que
es lo que se pretende estimular en el autor, y proteger mas tarde contra utilizaciones
indebidas, dada la fragilidad del objeto del derecho. Obviamente, una vez creada, la
obra pasa a enriquecer el patrimonio de la colectividad, pero no por ello puede irse en
menoscabo del esfuerzo de quien ided la combinacién original de los elementos, que
ya eran conocidos en el grupo social. El actor, como es propio de estos casos, endereza
el reclamo indemnizatorio por la utilizacidn indebida de su obra, en su doble aspecto
de reconocimiento del “derecho patrimonial de autor” y del “derecho moral de autor”.

VII. Ahora bien. Tocante al “derecho patrimonial de autor”, expone el demandante que
le corresponde el derecho exclusivo de utilizar su creacion, y especificamente de
disponer sobre la adaptacion e inclusion en fonogramas y obras audiovisuales, la
comunicacidn al publico, directa e indirectamente, por cualquier proceso, y sobre la
transmisién publica o la radiodifusidon de su obra en cualquier modalidad, al tenor del
articulo 16 de la Ley No. 6683, citada, segun reforma que introdujo la Ley No. 7979 de
6 de enero de 2000. A ese efecto, y en uso de la potestad exclusiva de que goza para
determinar la retribucién econdmica que deben pagar los usuarios, conforme al
articulo 17 de la Ley 6683 y sus reformas, establece en siete mil quinientos ddlares ($
7.500,00), moneda de los Estados Unidos de América, la suma que por concepto de
“dafio patrimonial” debera abonar la demandada, segun se lee del folio 7. Con todo,
ese articulo 17 de la Ley No. 6683 debe entenderse complementado con lo dispuesto
por la “Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
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Intelectual”, No. 8039 de 12 de octubre de 2000, publicada en “La Gaceta” No. 206 de
27 de octubre de 2000, que es posterior y también especifica, la cual en su articulo 40
preceptla: “Criterios para fijar danos y perjuicios. Los dafios y perjuicios ocasionados
por infracciones civiles y penales contra esta Ley serdn fijados por el juez,
preferentemente con base en un dictamen pericial. A falta de dictamen pericial, no

serdn menores que el valor correspondiente a un salario base, fijado segun el articulo 2
de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993. En todo caso, y sin perjuicio del minimo
establecido en la resolucion por la cual se finalice la causa, deben tomarse en

consideracion los beneficios que el titular habria obtenido de no haberse producido la

violacion, los beneficios obtenidos por el infractor, el precio, la remuneracion o la

reqalia que el infractor hubiera tenido que pagar al titular para la explotacion licita de

los derechos violados.” (los resaltados son del Tribunal). De manera que, en aplicacion
de la regla recién citada, y en vista de que en el proceso no figura dictamen pericial
alguno sobre el probable monto de la indemnizacién de comentario, como estaba a
cargo del actor conforme al articulo 317 del Cédigo Procesal Civil, el Tribunal opta por
fijar prudencialmente el monto de la suma reclamada en concepto de “derecho
patrimonial de autor” en la suma de un mil délares ($1.000,00).

VIIIl. En lo relativo al “derecho moral de autor”, dice el apoderado del actor que
conforme con el articulo 14 de la Ley, “...al no incluir(lo) dentro de los créditos del
programa... como el Autor absoluto de la obra musical ..., utilizada en forma inconsulta
y consecuentemente en forma ilegitima por la demandada, le causé dafio moral, el
cual se estima en la suma de Seis Mil Délares moneda de los Estados Unidos de
Norteamérica (sic),...”, como se lee del folio 7. Segun el articulo 13 de la comentada
Ley No. 6683, “independientemente de sus derechos patrimoniales, incluso después de
su cesion, el autor conservard sobre la obra un derecho personalisimo, inalienable e
irrenunciable y perpetuo, denominado derecho moral.”, cuyas facultades se enumeran
en el articulo siguiente, y se pueden resumir como constitutivas del derecho a ser
tenido, reconocido y respetado como autor de una creacion original. Autoria ésta que
en la especie irrespetd la demandada en forma evidente, pues ni siquiera mencioné al
actor entre las personas merecedoras de reconocimiento por el aporte de cada una de
las que hicieron posible la emision del programa. Tal “derecho moral de autor” carece
de norma especifica relativa a su fijacién, por lo que el Tribunal encuentra aplicable lo
dispuesto en el ya citado articulo 40 de la Ley No. 8039, genérico para dafios y
perjuicios, segun se vio. De ahi que, siguiendo el criterio ya expuesto y ante la ausencia
del dictamen pericial que era de esperar propusiera el accionante, el Tribunal opta por
fijar prudencialmente la indemnizacién por concepto de “derecho moral de autor” en
la suma de seis mil délares ($6.000.00).

IX. Sigue diciendo el actor que sobre las sumas que reclama, la demandada “deberd
pagar intereses al tipo legal, desde el 25 de septiembre del 2000 y hasta su efectivo
pago.” Asi planteado, el pedimento no es admisible, ya que no es sino hasta ahora que
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se reconoce judicialmente la existencia del derecho del actor a ser indemnizado, como
consecuencia del previo examen de los hechos y la ponderacién de las normas
aplicables en la especie. Sobre el particular, la jurisprudencia reiterada del Superior es
que el reconocimiento de intereses legales corren desde la firmeza de la resolucién
que declara el derecho y hasta su efectivo pago por el obligado a cubrirlos, y asi habra
de decirse en la parte dispositiva del fallo."

4. Apelacion sobre la Resolucion de Medidas Cautelares

[Tribunal Primero Civil]"
Voto de mayoria

“La resolucién apelada dictaminé el rechazo de medidas cautelares solicitadas por
Tropigas de Costa Rica S.A y Gas Nacional Zeta S.A contra Petrogas S.A y Tomza S.A..
Contra el citado pronunciamiento se muestra inconforme el representante legal de
Gas Nacional Zeta. Segun criterio de mayoria en contraposicion a anteriores
integraciones del Tribunal, se dispone brindarle admisién a la alzada formulada al
devenir lo debatido en aplicacion de la materia especial de propiedad intelectual. El
régimen de impugnaciones en esta materia contempla una regulacién especial y
autonoma en relacidn con la prevista en el Cédigo Procesal Civil. La especifidad de esta
disciplina proviene de una normativa procedimental inspirada en tratados
internacionales suscritos por Costa Rica en su condicion de miembro de Ia
Organizacidon Mundial del Comercio, concretamente los denominados procedimientos
de observancia recogidos en los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y conocidos entre los paises de
habla hispana como "ADPIC". La finalidad de este procedimiento pretende ofrecer un
mayor grado de eficiencia y seguridad juridica entre los protagonistas en materia de
propiedad intelectual y a la vez funcionan como una especie de normas de referencia
cuya adaptacion en las legislaciones internas de los paises miembros pretenden su
implementacién de acuerdo con sus posibilidades y en atencidon a esos principios.
Particularmente el articulo 41 consigna: " 1. Los Miembros se asegurardn de que en su
legislacion nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de
propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la
adopcion de medidas eficaces contra cualquier accion infractora de los derechos de
propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusion de recursos
dgiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de
disuasion de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicardn de forma que se
evite la creacion de obstdculos al comercio legitimo, y deberdn prever salvaguardias
contra su abuso. 2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de
propiedad intelectual serdn justos y equitativos. No serdn innecesariamente
complicados o gravosos, ni comportardn plazos injustificables o retrasos innecesarios.
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3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formulardn, preferentemente, por escrito
y serdn razonadas. Se pondrdn a disposicion, al menos de las partes en el
procedimiento, sin retrasos indebidos. Sélo se basardn en pruebas acerca de las cuales
se haya dado a las partes la oportunidad de ser oidas." En atencidn a lo descrito,
nuestra legislacion en Procedimientos de Observancia Sobre Propiedad Intelectual (Ley
Numero N2 8039 y sus reformas) se encuentra influenciada en alguna medida por las
disposiciones de los ADPIC, incluyendo desde luego lo relativo al tema de las medidas
cautelares. Particularmente el articulo 6 de la citada ley, reconoce el recurso de
apelacion contra la resolucion que emita pronunciamiento sobre una medida cautelar:
"Articulo 6°—Procedimiento. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad
Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, dentro de
las cuarenta y ocho horas después de presentada la solicitud de medida cautelar,
deberd conceder audiencia a las partes para que, dentro del plazo de tres dias hdbiles,
se manifiesten sobre la solicitud. Luego de transcurrido este plazo, el Registro de la
Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o
el tribunal competente procederd, con contestacion o sin ella, a resolver dentro de tres
dias lo procedente sobre la medida cautelar. La resolucion tomada por el Registro de la
Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o
la autoridad judicial, deberd ejecutarse inmediatamente. El recurso de apelacién no
suspende los efectos de la ejecucion de la medida. En los casos en que la audiencia a
las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la medida, la autoridad judicial, el
Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos o el Registro de la Propiedad
Industrial, deberd resolver la procedencia de la solicitud de la medida cautelar en el
plazo de cuarenta y ocho horas después de presentada." (Lo resaltado es nuestro). Por
su parte el ordinal 7°; dispone: "Articulo 72—Medida cautelar sin participacion del
supuesto infractor. Cuando se ejecute una medida cautelar sin haber oido previamente
a la otra parte, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos
de Autor y Derechos Conexos o la autoridad judicial competente la notificard a la parte
afectada, dentro de los tres dias hadbiles después de la ejecucion. La parte afectada
podrd recurrir la medida ejecutada." (La negrita no corresponde al original). La
posibilidad de alzada en materia de medidas cautelares también presenta armonia con
lo dispuesto en el ordinal 41 del ADPIC: " 4. Se dard a las partes en el procedimiento la
oportunidad de una revision por una autoridad judicial de las decisiones
administrativas finales y, con sujecion a las disposiciones en materia de competencia
jurisdiccional previstas en la legislacion de cada Miembro relativa a la importancia de
un caso, de al menos los aspectos juridicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el
fondo del caso. Sin embargo, no serd obligatorio darles la oportunidad de revision de
las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.". Lo anteriormente descrito
patentiza y justifica, la propuesta por garantizar una doble instancia en materia de
medidas cautelares, derivado de los posibles efectos perniciosos que podria derivar
sobre un desacertado pronunciamiento en relacién con los intereses econémicos y
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sociales concurrentes entre empresarios, consumidores y trabajadores. En atencién a
nuestra normativa nacional e internacional citada, se dispone brindar admisién al
recurso de apelacion.”

5. Improcedente Recurso de Apelacién contra Resoluciéon que Decreta
Medidas Cautelares

[Tribunal Primero Civil]"
Voto de mayoria

“Il. A partir de la promulgaciéon del Cédigo Procesal Civil que actualmente nos rige,
nuestra legislacion se ajusté al sistema de apelacidn limitada segun el cual solo tienen
recurso de apelacién aquellas resoluciones que expresamente se sefialan como
susceptibles de impugnacion por ese medio. En dicho cuerpo legal se siguieron varios
sistemas de restriccidn. Se establecieron listas taxativas de autos apelables (articulos
429, 435 y 560); en algunas normas se dispuso expresamente que lo resuelto no
tendria ese recurso (325); en otras disposiciones, la admisién depende de si la
resolucién es estimatoria o no (217) ; y, de acuerdo al tema, se dio el recurso de alzada
a ciertos aspectos concretos. Tal sucede en relacién con las medidas cautelares.
Atendiendo a que se trata de tutela provisional, en que una de sus caracteristicas es la
responsabilidad de quien la pide y que esta sujeta a variabilidad o modificaciédn cuando
las circunstancias lo exijan, en este tema solo se dio recurso de alzada a la resolucidn
gue deniegue la cancelacién de las medidas cautelares (articulo 560 inciso 10 del
Cédigo Procesal Civil). Lo anterior no se modifica porque el articulo 560 inciso 9) del
Cédigo Procesal Civil le de recurso de apelacién a la resolucién que emita
pronunciamiento sobre el fondo de un incidente, por que tratdndose de medidas
cautelares rige la especialidad de tal instituto por los intereses a que responde. Aln
aplicando la normativa especial sobre observancia de derechos de propiedad
intelectual, la resolucién carece de apelacién, pues dicha normativa no establece esa
posibilidad. La Ley 8039 Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual, modificada por la Ley 8656 denominada Ley de Modificacion de
Varios articulos de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual, solo se refiere al recurso de apelacién en via jurisdisdiccional en
dos articulos. En el articulo 6 dispone, que el recurso de apelacién, obviamente cuando
proceda, no suspende los efectos de la ejecucién de la medida. El articulo 7 solo
establece la posibilidad de recurrir, aunque no se diga que tipo de recurso, cuando se
adopten medidas cautelares, sin participacidon del supuesto infractor. La solucién que
da el articulo 7 se justifica en el contexto, pues si no tuvo la oportunidad de oponerse a
la medida, lo correcto es que se le permita recurrir. La doctrina procesal reconoce que
en ciertos supuestos no es procedente conceder la posibilidad de oponerse y de
recurrir. Ciertos institutos especiales, como las medidas cautelares solo justifican una
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forma de impugnacion, la oposicién o el recurso, no ambos. (Al respecto véase: Ortells
Ramos, Manuel, Las Medidas Cautelares, 1a edicién, Editorial La Ley, Madrid, 2000,
pag. 314 y 315). En definitiva, no establece nuestra legislacion la posibilidad de
establecer recurso de apelacion contra la resoluciéon que decreta una medida cautelar,
aun cuando obligue a rendir garantia y por ello deberd declararse mal admitida la
apelacion. (En idéntico sentido véase resolucion 914-F-2009 de este Tribunal).”

6. Articulo 17 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos
de Propiedad Intelectual y 125 de la Ley de Derechos de Autor

[Tribunal de Casacién Penal de San José]"
Voto de mayoria

"Como unico motivo por el fondo plantea el Apoderado General Judicial y querellante
de las empresas Sony Musica Entretenimientos S.A., Discos de Centroamérica S.A. y
B.M.G. S.A., que la sentencia aplica erréneamente los articulos 17 de la Ley de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 16 del Convenio de Berna para
la proteccidén de las Obras Literarias en relacion con el articulo 125 de la Ley de
Derechos de Autor y Conexos por cuanto, ordena el comiso de los bienes secuestrados
al imputado Roda Chacén en favor del Estado, cuando en realidad ese comiso debe
operar en favor de sus representadas. La juzgadora en sus argumentos indica, que
existié de su parte una omisidn en el acta donde se acordd la aplicacién del
procedimiento abreviado, por cuanto no pidid el comiso en esa oportunidad, situacién
gue no fue asi sino que no se consignd en el acta y en todo caso el juzgador debid
aplicar la ley y resolver que los equipos se comisan en favor de los querellantes,
maxime que la ley 8039 denominada Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual, no derogd la ley 6683 de Derechos de Autor, sino que ambas se
complementan y se encuentra vigente el articulo 125 de la Ultima ley citada, por lo que
solicita se le entreguen los bienes a su persona como representante legal de las
empresas ofendidas. El reclamo es de recibo. Esta camara luego del estudio del
considerando del fallo referido al comiso determina, que efectivamente ni el articulo
16 de la Convencién de Berna sobre Proteccion de Obras Literarias y Artisticas, ni el
articulo 17 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual, dejan sin efecto el articulo 125 de la Ley de Derechos de Autor el cual es
claro en especificar, segin reforma publicada en Gaceta # 89 del 10 de mayo de 1994:
"La reproduccion ilicita y los equipos utilizados para ella, deben ser secuestrados y
adjudicados, en la sentencia penal condenatoria, al titular de los derechos
defraudados.” de tal forma, que los aparatos electrénicos utilizados en la venta,
distribucién y reproduccion de discos compactos, hechos por los cuales fue condenado
el imputado, deben ser adjudicados y por consiguiente entregados al representante de
las ofendidas. No comparte este Tribunal los argumentos expuestos por la juzgadora
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en la adicion del fallo visible a los folios 261 a 263, en el sentido de que la Ley 8039 es
la aplicable en lo relativo al comiso, puesto que si se observa la imputacidn realizada
por el Ministerio Publico de folios 176 a 185, la misma hace alusion a la aplicacion de
ambas leyes tanto la # 8039 como la # 6683. Notese que el articulo 17 de la Ley 8039
se encuentra en la seccién de Medidas en Frontera y el propio articulo hace referencia

I

a las autoridades de aduana, ademas de que el pdrrafo aplicado indica: "... Sin
embargo, si el titular del derecho de propiedad intelectual infringido con esas
mercancias lo consiente, la autoridad judicial podrd ordenar en sentencia firme el
comiso de dichas mercancias en favor del Estado ...", de modo tal que es evidente que
el articulo de cita se refiere a situaciones que ocurran en las fronteras y en todo caso si
se interpretara de otra forma, pone como condicién para que el comiso sea en favor
del Estado, el que la parte lo consienta, situacidn que amerita una expresion de
voluntad, la que evidentemente se deriva del recurso no existio de parte de las
ofendidas. Por lo expuesto, se declara con lugar el recurso de casacion, se anula
parcialmente la sentencia Unicamente en cuanto a que ordena el comiso de los
equipos con que se efectud la reproduccion, distribucién y venta de discos compactos
en favor del Estado y en su lugar se ordena el comiso y su entrega a las empresas SONY

MUSIC S.A., DIDECA S.A. Y B.M.G. S.A,, en lo demas se mantiene incélume el fallo."

7. Creacion del Tribunal Registral Administrativo
[Tribunal Contencioso Administrativo, Seccién 11]"
Voto de mayoria:

"I. El Tribunal Registral Administrativo fue creado mediante la Ley de Procedimientos
de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 del 12 de octubre
del 2000 (publicada en la Gaceta No. 206 del viernes 27 de octubre del 2000). El
articulo 20 de ese cuerpo normativo establece que del nombramiento de los cinco
miembros de ese tribunal administrativo, dos son resorte del Ministro de Justicia y
Gracia y tres del Poder Ejecutivo, en este ultimo caso a propuesta de la Junta
Administrativa del Registro Nacional y que todos las designaciones deben ser
ratificadas por la Asamblea Legislativa. El transitorio | de la Ley No. 8039 dispuso que
“Los procesos pendientes de resolucién y los que se inicien durante el periodo de
transicién desde la entrada en vigencia de la presente Ley hasta la constitucion vy el
ejercicio del Tribunal Registral Administrativo, seran conocidos, hasta su finalizacién,
por la Seccién Tercera del Tribunal Superior Contencioso-Administrativo, creada en la
Ley No. 7274, de 10 de diciembre de 1991”. Siguese de lo anteriormente expuesto que
lo determinante, para deslindar los efectos del Transitorio | de la Ley No. 8039, radica
en fijar con claridad y precisién la fecha de la constitucién y entrada en ejercicio del
Tribunal Registral Administrativo.
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Il. El Poder Ejecutivo mediante el acuerdo No 173 del 30 de octubre del 2001
(publicado en la Gaceta No. 227 del lunes 26 de noviembre del 2001) nombré a los
propietarios y suplentes del Tribunal Registral Administrativo. El articulo 2° del acuerdo
referido indico que rige a partir del 1° de noviembre del 2001. La Asamblea Legislativa
por acuerdo No. 6036 del 13 de noviembre del 2001 (publicado en la Gaceta No. 228
del martes 27 de noviembre del 2001) ratific6 el nombramiento efectuado por el
Poder Ejecutivo de los propietarios y suplentes del Tribunal Registral Administrativo.

lll. En lo relativo a la constitucidon del Tribunal Registral Administrativo es menester
indicar que el acto administrativo de nombramiento de los miembros propietarios y
suplentes de ese érgano fue valido desde que, previo concurso de antecedentes, el
Poder Ejecutivo lo declard integrado mediante el acuerdo No. 173 del 30 de octubre y
adquirio eficacia desde el momento de su publicacién, sea el 1° de noviembre del
2001. La ratificacidn legislativa es una aprobacién, la cual como tal es un requisito de
eficacia y “ex post” al dictado del acto, siendo que se produjo el 13 de noviembre del
2001 y se publicé el 27 de ese mismo mes y afio. El articulo 145, parrafo 2°, de la Ley
General de la Administracion Publica preceptia que “Los requisitos de eficacia
produciran efecto retroactivo a la fecha del acto administrativo, salvo disposicion
expresa en contrario del ordenamiento”. Consecuentemente, la ratificaciéon o
aprobacion legislativa se retrotrae al momento en que entré en vigencia el
nombramiento, esto es, al 1° de noviembre del 2001.

IV. En lo que respecta a la entrada en ejercicio del Tribunal Registral Administrativo,
sus miembros estan devengando salario a partir del 1° de diciembre del 2001, con vista
en la aprobacién parcial del presupuesto ordinario de ese érgano para el periodo 2001,
por parte de la Contraloria General de la Republica (Oficio No. 14976 del 17 de
diciembre de 1991 FOE-GU-781 del Gerente de Area de Servicios Gubernamentales,
Division de Fiscalizacién Operativa y Evaluativa de la Contraloria General de Ia
Republica), el acuerdo No. 49-2001 de la Junta Administrativa del Registro Nacional de
transferir 12.9 millones de colones al Tribunal Registral para financiar las plazas de
jueces en los periodos del 2001 y 2002 (movimiento incorporado en el presupuesto
extraordinario de la Junta Administrativa No. 3-2001) y la autorizaciéon impartida por la
Autoridad Presupuestaria, al Tribunal Registral, para crear 5 plazas con clasificacion de
juez de tribunal (Oficio STAP-N0.2065-2001 del 3 de diciembre del 2001 de la
Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria). Debe entenderse que, desde el
momento en que los sefiores miembros del Tribunal Registral Administrativo devengan
salario el Tribunal ha entrado en ejecucién, puesto que, es consustancial al pago de
una remuneracion salarial la prestacion efectiva de un servicio.

V. Estando debidamente constituido y entrado en ejercicio el Tribunal Registral
Administrativo a partir del 1° de diciembre del 2001, todos los asuntos iniciados a
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partir de esa fecha deben ser pasados a ese érgano colegiado para ser tramitados y
fenecidos por resolucion final con arreglo a derecho.”

8. Via ldonea para Reclamar los Agravios por Competencia Desleal y los
Derechos de Propiedad Intelectual

viii

[Tribunal Primero Civil]
Voto de mayoria

"I. El articulo 17 de la Ley de la Promocidon de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor en el parrafo final establece que deben tramitarse como sumarios los
procesos para discutir lo relacionado con la competencia desleal. Igual disposicidn
contiene el parrafo segundo del articulo 38 de la Ley de Procedimientos de
Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual. En el Voto N° 3612-98 de las
dieciséis horas con tres minutos del cuatro de junio de mil novecientos noventa y
ocho, la Sala Constitucional al conocer una accion de inconstitucionalidad contra el
mencionado articulo 17 de la Ley de la Promocién de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor establecié que “ en la creacidn de la Ley de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor, el legislador contemplé la posibilidad de acudir a los
organos jurisdiccionales para combatir y sancionar los actos de competencia desleal
entre competidores, que atenten contra la correccién y buenos usos mercantiles,
cuando causen un dafio efectivo o amenaza de dafio... El proceso sumario -que integra
el debido proceso constitucional- se caracteriza por la simplificacién del debate, la
reduccion de los recursos, el plazo de los mismos y el niumero de instancias, todo en
miras de economia, no solamente en dinero, sino en especial la procesal. De manera
que si -en uso de sus facultades- los legisladores sometieron los litigios por
competencia desleal al proceso sumario, que garantiza por igual el derecho de las
partes que integran la litis, no se podria estimar que por la complejidad o no que tenga
un asunto devenga su inconstitucionalidad...los legisladores estan facultados para
disefar diferentes tipos de procesos que se adecuen a la misma, en los que se integren
las garantias constitucionales del debido proceso, y tal diversidad en los procesos
civiles no implica menoscabo en el derecho de defensa, tal como lo alega el
accionante. Asimismo, cabe recordar que las sentencias recaidas en los procesos
sumarios no producen cosa juzgada material, por lo que el interesado puede acudir a
la via ordinaria en procura del reconocimiento de sus derechos”. De lo anterior se
deduce que el proceso sumario de competencia desleal fue establecido para que la
parte actora, tuviera acceso a una via expedita para resolver el conflicto, pero eso no
implica que no pueda escoger la via de conocimiento para dirimir el conflicto. Si la
parte actora renuncia a esa posibilidad y opta por la via declarativa ello en nada
perjudicaria a la parte demandada, todo lo contrario, pues se le da la oportunidad de
participar en un proceso en el que la oportunidad de defensa y de discusién es mucho
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mas amplia que la del proceso sumario y la ventaja para el accionante es que el asunto
quedaria definido en forma definitiva con autoridad de cosa juzgada material. Si el
actor optd por esa via mas larga y se han agotado aqui todas las etapas del proceso
ordinario, no hay razén alguna para, a estas alturas del proceso convertirlo en un
sumario, perjudicando evidentemente a la parte actora, quien no obtendrd una
sentencia con caracter de cosa juzgada material. Ciertamente, la parte actora no ha
hecho ninguna manifestacidon en torno a la incompetencia declarada por la Seccion
Segunda del Tribunal Segundo Civil, pero eso no implica que este Tribunal deba
aceptar, por esa razoén, tal incompetencia.

Il. Por otra parte, de acuerdo con el citado articulo 17 de la Ley de Promocién de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en la via sumaria se discuten las
pretensiones relativas a la competencia desleal. Sin embargo, la nulidad de una marca
no es un asunto que pueda dilucidarse en un proceso sumario, sino que debe
resolverse mediante un proceso declarativo. En ese sentido, el articulo 38 de la Ley de
Procedimientos de Observancia de derechos de Propiedad Intelectual establece que “
las pretensiones de los titulares de propiedad intelectual se tramitaran y decidiran
mediante el proceso abreviado que manda el titulo Il, libro Il del Cédigo Procesal Civil”.
Como antecedente, puede citarse la resolucidn de las ocho horas cuarenta minutos del
dos de octubre de dos mil dos, dictada por este Tribunal, en la que se indicé que “los
aspectos relativos a la nulidad de marcas y la cancelaciéon y anulacién de asientos
registrales no podrian analizarse en un proceso sumario como el presente, en vista de
gue necesariamente han de ser objeto de analisis en un asunto de indole declarativo”.
La parte actora planted este proceso para que se declare “ 1. Que la marca de fabricay
comercio ISLAND MAGIC” y su disefio especial es una marca que pertenece a la Isla
Mdgica de Hawai Sociedad Anénima. 2. Que la marca Tierra Magica (MAGIC LAND) a
nombre de Ben Zion Izrael Bratshtain, Registro nimero 121961, en clase 25, del 31 de
agosto de 2000, por lo que debe procederse a la cancelacién de dicho registro”. Es
claro que la pretensidn es que se declare la nulidad de la marca registrada a nombre
de la parte demandada, de manera que no se trata de una pretension sumaria, sino de
conocimiento, concretamente abreviada.

Ill. Por los motivos expuestos en los dos considerandos anteriores, este Tribunal no
resulta competente para conocer de este asunto. En consecuencia se procede a
formular el respectivo conflicto de competencia y se ordena la remisién de este asunto
a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para que decida en definitiva la
competencia."
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9. Articulo 39 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos
de Propiedad Intelectual y la Prueba

[Tribunal Primero Civil]™
Voto de mayoria

“lll. En el caso debatido ocurre que la demandada “Asociacion Cdmara de Comercio
Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras” (Crecex), cuestion6 al
contestar la demanda, la exigibilidad de la deuda ejecutiva al cobro sustentada en letra
de cambio. La Asociacién ejecutada admite que rubricé el documento de crédito al
cobro y, que efectivamente se comprometid a pagar en un solo momento -6 de agosto
de 2005-, la suma de $21.570. Sin embargo negd categdricamente la vigencia de la
deuda al cobro en cuanto invocé cancelacién total de la deuda -incluso
anticipadamente- el dia 3 de agosto del afo 2005 y antes del vencimiento de la letra-
mediante pago por medio del cheque nimero CK 101 BAC San José y cobrado al banco
el dia 19 de agosto del 2005. Admite que por una cuestién de buena fe comercial no
pidid la devolucidén de la letra de cambio. Invocd las excepciones de pago, falta de
derecho vy falta de legitimacion activa y pasiva. Por su parte, la ejecutante al brindar
contestacion al traslado de las defensas descritas, invocd que el recibo de cancelacién
dineraria donde consta una deuda que vinculé a las partes, no aparece remisién
expresa respecto a la identificacién de la letra de cambio base de la demanda y admite
gue prestd servicios de reserva de boletos y hospedaje para un viaje a China
organizado por la demandada. Sin embargo argumenta que le prestd servicios a la
demandada en dos ocasiones mds. Ante la particular forma en que quedé trabada la
litis, le correspondia a la accionada la prueba de la supuesta cancelacién de la deuda al
cobro conforme basé su defensa, correlativamente surgié a cargo de la parte actora la
demostracion de la versién introducida tendiente a desvirtuar ese pago alegado vy
documentado con prueba no cuestionada por la parte actora -referida a cheque,
factura y recibo de pago- con lo cual la actora debia acreditar su afirmacién respecto a
la existencia de otras operaciones entre las partes como efecto impeditivo de
relacionar los pagos con la cambial objeto de ejecucién sumaria.

IV. Es sabido que la adecuada ponderacién de los medios probatorios incorporados al
proceso, de acuerdo a los términos en que quedd trabada la litis constituyen condicion
sine qua non de toda decisién jurisdiccional. Respetable doctrina y jurisprudencia
comparada ha venido complementado la clasica, acentuada vy rigida propuesta de las
cargas probatorias adoptadas en la mayor parte de los Cddigos instrumentales
provenientes de la codificacion decimondnica sustantiva, y particularmente en el
ordenamiento costarricense -ordinal 317 del cuerpo legal adjetivo civil- referido a
poner en “hombros del actor” el peso de la iniciativa, impulso y, fundamentacién de la
gestion probatoria y, paralelamente al demandado importa asumir el peso acreditativo
de las afirmaciones tendientes a la extincion o modificacion del derecho del contrario.
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La postulacién tradicional imperante refiere a la doctrina de la carga (obligacidn) de la
prueba, en sintesis, en quien alega los hechos, que debe demostrarlos, excepto cuando
se presumen conforme a la ley. De ahi que, la falta de prueba de quien afirma un
hecho haria que, incluso, sea condenado en las costas. Sin embargo, significativas
innovaciones o adecuaciones signadas por un conjunto relevante de circunstancias
inciden de manera directa en la flexibilizacién de los principios procesales derivado de
las adecuaciones de la carga de probar dominada por las concepciones que responden
al deber de cooperacién que se evidencian de las propuestas actuales de las cargas
dindmicas y su repercusién en el peso de la conducta obrada por las partes. En cuanto
al papel de las partes en el proceso civil, debe enfatizarse que todos los sistemas
modernos generalmente proveen un conjunto de garantias procesales a los litigantes
de raigambre constitucional: “derecho a la accién” o acceso a la justicia, “el derecho a
un juicio justo” y la “oportunidad de ser oido” se incluye ademas como derecho
el derecho a la prueba”. El tema de la prueba es de una acuciante y
profunda dimensionalidad en el campo de la litigacién. Las exigencias de la realidad

III

fundamenta

determinan que el derecho de toda parte para producir prueba requiere a su vez que
se encuentre en su disponibilidad o posesién. A menudo, los litigantes no estan en
condiciones iguales o, al menos, comparables, porque se halla en una situacion factica
mas favorable -posesion de los medios de prueba-. Las modernas tendencias
probatorias han aceptado que ambas partes deben contribuir a conformar el plexo
probatorio, llegdndose a sostener que el favor probationis o la teoria de las cargas
probatorias dinamicas -se inclina- mas alla de todo elemento presuncional- por poner
el peso de la acreditacién sobre la parte que estd en mejores posicidon o condicion de
hacerlo. La propuesta descrita supera el sistema de las reglas clasicas absolutas

-estaticas-, poniéndose en la cabeza de la parte que se encuentra en mejores
condiciones para producirla, sin preceptos rigidos en la busqueda de la solucidn justa,
segln las circunstancias de cada caso, de modo que el esclarecimiento no se vea
perturbado por un excesivo rigor formal. La experiencia ha dictaminado bajo el alero
de las cargas probatorias tradicionales rigidas y ajenas a la disponibilidad de prueba,
gue la iniciativa probatoria de las partes puede no ser suficiente para conducir al
juzgador al eventual hallazgo de la verdad objetiva o formal. Por una parte no se podia
esperar -con una posicién rigida- un papel cooperativo dirigido al descubrimiento
desinteresado y objetivo de la verdad ante la presencia de intereses convergentes en
no desarrollar, respecto de los hechos relevantes que incluso les interesa esconderlos
o zzarlos de lo s ojos del juez. Como respuesta a las inconsistencias descritas, es
preciso integrar el modelo de la produccién de la prueba teniendo siempre como norte
de que el principio dispositivo instrumental impone a los litigantes el deber de probar
los presupuestos facticos que invocan como fundamento de su pretension, defensa o
excepcion , sin vinculacidn exclusiva a la condicién de actor o demandado sino de la
situacion en que se encuentre o coloque la parte dentro del proceso respecto a la
aportacion o posicionamiento de las pruebas y respecto a sus alegaciones . Cabe asi
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recordar, que cuando los hechos esenciales debatidos han sido probados, resulta
indiferente establecer a cudl de los litigantes le correspondia la carga de la prueba
pues por el principio de adquisicion procesal, cuando el instrumento de conviccidn esta
incorporado al proceso , el deber del juez consiste Unicamente en apreciar las pruebas
conforme a las reglas de la sana critica -articulo 330 del Cédigo Procesal Civil-. Por el
contrario, cuando ello no ocurre -es decir- cuando faltan pruebas debido a la
insuficiencia o frustrada actividad de las partes, se hace necesario acudir a las reglas de
las cargas probatorias dindamicas, en atencién a la parte que se encuentra en mejores
condiciones de aportacidn, pero claro estd, en atencidn a las aseveraciones planteadas
como hecho constitutivo de ese derecho o extintivo respecto al contrario. Ademas, en
el proceso, no sdlo tiene eficacia la manifestacion de voluntad, sino también las
actitudes omisivas, de conformidad con lo que se ha dado en llamar “principio de
autorresponsabilidad” que se imputa a quienes actian ante la jurisdiccion. (-Véase el
supuesto de respuestas evasivas en la prueba confesional art. 345 in fine del Cddigo
Procesal Civil-). Lo s anteriores planteamientos, en modo alguno salpican o enlutan los
aun vigentes postulados doctrinarios sobre materia probatoria, particularmente

"

esbozados por autores como Hernando DEVIS ECHANDIA, cuando expresa: “..los
diversos medios aportados deben apreciarse como un todo, en conjunto, sin que
importe que su resultado sea adverso a quien lo aportd, porque no existe un derecho
sobre su valor de conviccién; una vez que han sido aprobados legalmente, sus
resultados sélo dependen de la fuerza de conviccién que en ellos se encuentre” (DEVIS
ECHANDIA, Teoria general de la prueba judicial, t. I, pas. 210y ss. 3 era ed. Victor P. de
Zalvadia. 1976). Incluso las postulaciones de la prueba dindmica son introducidas al
ordenamiento juridico costarricense con la implementacion de la Ley de
Procedimientos de Observancia De Los Derechos de Propiedad Intelectual del 12 de
octubre del afio 2000 al incorporar en el articulo 39: “Pruebas bajo el control de la
parte contraria” y aplicable en el ordenamiento procesal en general , al corresponder a
una modificacidn posterior con renovado efecto modificativo sobre un instituto
procesal presente en todo el sistema probatorio respecto a los procesos con presencia
de contencion.”

10. Dafios y Perjuicios en la Ley de Ley de Procedimientos de Observancia de
los Derechos de Propiedad Intelectual

[Tribunal Segundo Civil, Seccién 1]
Voto de mayoria

"V. El canon 40, de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de la
Propiedad Intelectual, estatuye criterios para fijar dafios y perjuicios. Literalmente
dispone: “Los dafios y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales contra
esta Ley serdn fijados por el juez, preferentemente con base en un dictamen pericial. A
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falta de dictamen pericial, no serdn menores que el valor correspondiente a un salario
base, fijado segun el articulo 2 de la Ley N° 7337, de 5 de mayo de 1993. En todo caso,
y sin perjuicio del minimo establecido, en la resolucidn por la cual se finalice la causa,
deben tomarse en consideracion los beneficios que el titular habria obtenido de no
haberse producido la violacién, los beneficios obtenidos por el infractor, el precio, la
remuneracion o la regalia que el infractor hubiera tenido que pagar al titular para la
explotacién licita de los derechos violados.” Debe recordarse la distincion entre el
derecho moral de autor, de naturaleza personalisima y el derecho patrimonial de
autor, de naturaleza principalmente valuable, por su incursién dentro del mercado de
intercambio de bienes y servicios, por ello, facilmente traducible a valor monetario. En
la sentencia de primera instancia se fijé una indemnizacién por daifio moral, en la suma
de treinta mil ddlares, a favor de Luis Enrique Mejia Godoy, por el uso ilegitimo de una
obra de su autoria, por parte del Partido Unidad Social Cristiana, en la campana
politica del sefior Presidente de la Republica: Abel Pacheco de la Espriella, pues se
atribuyd la autoria de la letra de la cancién “Congoli Shangé” al sefior Pacheco, cuando
lo verdadero es que su autor fue el aqui accionante. Los pardmetros que regula la
norma citada se refieren a los dafios materiales, pues remite a aspectos patrimoniales
propios de una infraccion a los derechos de propiedad intelectual. En este asunto, se
discute el derecho moral de autor, especificamente el derecho a la paternidad de la
obra; por ello, carece de relevancia para la fijacion del dafio moral los beneficios
dejados de percibir por el autor, los beneficios recibidos por el infractor, si esos
beneficios estuvieran restringidos al aspecto monetario. Seria posible deducir en que
consiste el beneficio propiamente por la atribucion ilegitima de la paternidad, se
puede colegir a partir de la asignacién de cualidades a la persona del supuesto autor,
gue en este asunto y respecto a la obra citada correspondian a otra persona. En el caso
concreto, la contribucién que hubiese representado el uso de la obra de Mejia Godoy
para acceder a la presidencia de la Republica, no se puede medir con una pericia, sino
gue debe serlo en forma prudencial. Pierde trascendencia en este asunto, la distincién
gue hace el apelante, en cuanto al dafio moral objetivo y subjetivo, y la calificacion del
dano aqui estudiado, como objetivo; pues el derecho de paternidad de la obra es
subjetivo, no afecta otro aspecto que la personalidad del autor. En conclusidn, en este
aspecto debe confirmarse la sentencia apelada.

VI. En lo referente al monto concedido en primera instancia, en criterio de este
Tribunal, corresponde a las circunstancias del caso concreto, se trata de una obra
musical, cuyo autor es notoriamente conocido, al cual se conculcéd su derecho de
paternidad con las actividades desplegadas por dos entes formadores de opinién,
como son el Partido Politico y la agencia de publicidad demandados, a quienes
aprovecharon en forma ilegitima la obra del intelecto musical denominada “Congoli
Shangdé”, tratando de disimular mediante cambios en la morfologia de las palabrasy de
texto en la letra de la cancién, pero que no pasa de ser una mera imitacion, no
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autorizada por su titular el cantautor Mejia Godoy. No se concluye, como pretende el
apelante cantautor, que la indemnizacién deba ser mayor con el sustrato probatorio
existente en autos. En consecuencia, en ese extremo debe confirmarse la sentencia
apelada."

11. Articulo 46 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos
de Propiedad Intelectual

[Sala Tercera]™
Voto de mayoria

“l. El apoderado de la empresa querellante impugna el fallo a través del cual se
absolvié a los justiciables de los delitos de peculado y fijacidn, reproduccion no
autorizada y venta de fonogramas fraudulentos que se les atribuye. En el primer
motivo de queja alega que las motivaciones de la sentencia son ilegales,
contradictorias y vulneran la sana critica, ya que los juzgadores fundaron su decisién
de absolver en la circunstancia de que la querella no sefiald cual tipo de musica era
reproducida ilegitimamente por los acusados ni se describid alli quienes eran sus
autores y los titulares del derecho protegido. Apunta el quejoso que, en esta materia,
solo se requiere demostrar que la reproduccidon no fue autorizada. La protesta no es
de recibo. Olvida el recurrente que si bien en alguna época la reproduccion ilegal de
obras protegidas (como los discos con grabaciones de musica, cual sucede en este
caso), constituyd un delito de accién publica, lo cierto es que desde el 27 de octubre
de 2000, con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos de Observancia de los
derechos de propiedad intelectual, No. 8039, tal conducta fue definida como una
ilicitud que requiere la instancia privada, seglin lo dispone el articulo 43 de dicha
normativa. En el ambito procesal, esta variacidn significa que la acciéon penal solo
puede ser legalmente promovida si se cuenta con la instancia o autorizacion expresa
de la persona titular del bien juridico afectado por el delito o bien su representante
legal, aspecto que debe demostrarse a plenitud, pues el legislador condiciond el
ejercicio de la persecucién penal a la indispensable manifestacidon de voluntad de la
victima, de modo exclusivo y no a la de otras personas ajenas al conflicto. Desde luego,
consecuencia ldgica y necesaria de lo anterior es que la propia acusacion fiscal o, en su
caso, la querella, han de describir con absoluta claridad los elementos que permitan
establecer que la persona que formulé la instancia es en efecto la legalmente llamada
a hacerlo. En este asunto tal exigencia no fue satisfecha, pues la querella se limité a
sefialar que los justiciables, sin la debida autorizacién, reproducian y vendian “discos
con musica”, mas no identificé —siquiera por su nombre— una sola obra, fonograma o
material, de suerte que se desconoce cudles puedan ser y si la parte querellante es
titular de los derechos o representa a su titular y posee, entonces, legitimacion para
accionar. La informalidad de la querella, por no contener una descripcion clara, precisa
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y circunstanciada de los hechos que acusa y en particular de uno tan elemental como
el nombre de la obra o material protegido que se reprodujo ilegal y delictivamente, no
podia mas que llevar a la absolutoria decretada, pues amén de que no es viable una
actuaciéon oficiosa del Tribunal orientada a enmendar las falencias de la pieza
acusatoria, atentando asi contra el principio de correlacién entre lo acusado y lo
resuelto, lo cierto es que el problema trasciende ese instituto —de por si fundamental—
e implica que no es posible determinar, al menos, si la querellante posee legitimaciény
si la accion penal fue promovida con arreglo a la ley o nos hallamos, mas bien, ante
una falta de accion. Los criterios jurisprudenciales que cita el impugnante en apoyo de
su reclamo fueron vertidos antes de la entrada en vigor de la normativa actual, se
refieren a delitos de accidn publica y ahora son, por ende, inaplicables pues, se reitera,
la situacidn se modificéd sustancialmente desde que el legislador dispuso demandar la
instancia privada para perseguir la ilicitud, lo cual conlleva la imperiosa necesidad de
qgue se determine de manera indubitable que quien ejerce la instancia es la persona
legitimada para hacerlo y, en un caso como el que se examina, esa plena demostracién
correspondia a la parte querellante que fungié como Unico acusador. Asi las cosas, se
desestima el alegato.”

12. La Accién Penal en Materia de Derechos de Autor
[Tribunal de Casaciéon Penal de San José]"ii
Voto de mayoria

“l. La licenciada Ana Virginia Fallas Barboza, defensora publica del encartado formula
recurso de casacién en contra de la sentencia 230-G-07 del Tribunal del Segundo
Circuito de Limédn, con sede en Gudpiles, el cual se admite para su estudio. En el
segundo motivo de casacidn se reclama falta de fundamentacidn y violacién de las
reglas de la sana critica, en virtud existir vicios de legitimacion del querellante para
accionar en el proceso, toda vez que la empresa acusadora dijo ser representante y
tener los derechos de autor de la musica que el imputado vendia, sin que demostrara
en juicio ninguna de esas condiciones. Siendo el hecho de accién publica a instancia
privada, debe el actor demostrar esa legitimacién validamente. Por otro lado, el
tribunal en la sentencia sefiala que es suficiente la manifestacién de los querellantes
de ser titulares de los derechos de autor, incurriendo en un vicio de derivacion, pues
sin existir prueba al respecto da por cierto el hecho. Con lugar el motivo alegado, pues

no existe prueba alguna de que la empresa denunciante sea victima por lo que

procede absolver de toda pena y responsabilidad por el hecho. La Ley de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (No. 8039,
publicada en la Gaceta No. 206 de 27 de octubre del afio 2000), establecié en el
articulo 43 que: "Accion penal. El régimen procesal penal comun regird los procesos
relativos a los delitos referidos en la presente Ley, cuya accion serd publica a instancia
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privada.", de tal forma que los delitos de la Ley se integran al listado contenido en el
articulo 18 del Cédigo Procesal Penal, que transforma en forma importante el ejercicio
de la accion penal. Asi el articulo 17 del Codigo Procesal Penal, en sus dos primeros
parrafos dispone que: "Cuando el ejercicio de la accion penal publica requiera instancia
privada, el Ministerio Publico solo la ejercerd una vez que formulen denuncia, ante
autoridad competente, el ofendido mayor de quince afios o, si es menor de esa edad,
en orden excluyente, sus representantes legales, tutor o guardador. Sin embargo, antes
de la instancia, podrdn realizarse los actos urgentes que impidan continuar el hecho o
los imprescindibles para conservar los elementos de prueba,siempre que no afecten la
proteccion del interés de la victima. Los defectos relacionados con la denuncia podrdn
subsanarse con posterioridad, cuando la victima se presente a ratificar la instancia
hasta antes de finalizar la audiencia preliminar."

En este caso por tratarse de una empresa denunciante, era viable iniciar la
investigacion penal por el Ministerio Publico, pero la denunciante debié acreditar en
juicio su condicién de victima en el proceso, de conformidad con el articulo 71 para
tener por correctamente ejercida la instancia. En la causa se observa que la empresa
supuestamente ofendida denuncié el hecho y el Ministerio Publico pidié el
sobreseimiento, pero la causa continud por la querella planteada por la empresa Sony
Musica Entretenimientos (América Central) S.A., Universal Musica de Centroamérica
S.A. B.G.M. de Centroamérica S.A., representada por el licenciado Hugo Rodriguez
Coronado, indicando en la instancia de constitucidén que el imputado vendia musica
copiada en forma fraudulenta, todo lo cual se demostré plenamente en juicio. No
obstante lo anterior, la empresa que ejercio la instancia para abrir el proceso y luego
querelléd no demostrd en algin momento ser titular de algin derecho que le diera la
condicidn de victima o perjudicada con los hechos, requisito que establece el articulo
75 del Cdédigo Penal, pues no existe en el caso una accién popular para perseguir
penalmente ese hecho. En casacidn se ha cuestionado este extremo, de lo cual tiene
pleno conocimiento la parte querellante, sin embargo, aun a este momento no ha
acreditado ser titular de algun derecho, o representar los derechos de alguno de los
autores o titulares afectados con la venta de copias fraudulentas, por lo que en
consecuencia no tiene legitimacion para instar el proceso ni para ser querellante en la
causa. Desde esta perspectiva lleva razén la impugnante en ese extremo y en que el
Tribunal de Juicio olimpicamente obvié el examen de ese extremo. Asi las cosas,
constatado el vicio y al no existir un correcto ejercicio de la instancia ni estar
legitimado el acusador para reclamar como perjudicado en el hecho, lo propio es
absolver al imputado W. L. D. por el hecho que se le ha venido atribuyendo, pues ha
sido traido a juicio indebidamente. Se resuelve sin especial condena en costas. Por
innecesario no se conoce el primer y tercer motivo del recurso.”
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13. Articulo 45 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos
de Propiedad Intelectual
[Tribunal de Casacidon Penal de San José]’(iii

Voto de mayoria:

"IV. [...] La fundamentacién dada por el a quo en el analisis de la prueba, y la
descripcién de los hechos que tiene por demostrados, debe valorarse en conjunto con
el considerando cuarto del fallo, y no aisladamente como pretende el recurrente. El
juzgador concluye que la imputada ha incurrido en la conducta descrita en el articulo
45 de la Ley de Procedimientos de Observancia de la Derechos de la propiedad
intelectual, por cuanto comercializaba en sus dos negocios productos registrados y
protegidos a nombre de Quiksilver International PTY LTD, que no son genuinos y que
se trata de reproducciones de origen desconocido. Que estaba presente el animo de
lucro de la imputada debido al renombre y calidad de las prendas confeccionadas con
estos signos distintivos. El tipo penal que aplicé el juzgador dispone: "Serd reprimido
con prision de uno a tres afios quien venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya,
guarde en depdsito, importe o exporte productos fraudulentos, incluso su empaque
embalaje, contenedor o envase, que contengan o incorporen una marca ya registrada,
de manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la
marca o el signo distintivo". El recurrente argumenta una falta de fundamentacion del
proceso de subsuncién de los hechos demostrados como cometidos por la imputada
en el tipo penal aplicado, sin embargo, el analisis que ejecuta el defensor es aislado de
la sentencia, y no integral. Si se observa lo descrito en todo el fallo, se nota que el a
quo si fundamenta la existencia del tipo penal en la conducta que tiene por
demostrada. La sentencia le atribuye la accidn tipica de comercializar y almacenar
productos fraudulentos, que se vendian como si fueran de la marca Quiksilver y Roxi.
Por otra parte dentro de su fundamentacidon deja claramente establecido que esas
marcas estaban registradas a nombre de la denunciante. Si bien no se dice en forma
expresa que eso causd un perjuicio a la empresa querellante, es claro que de las
conclusiones a las que llega el fallo, si se les da lectura en forma integral, se desprende
que la comercializacién de esos productos vendidos como genuinos sin serlo, causan
naturalmente a la empresa ofendida un perjuicio, en tanto constituyen una
competencia desleal al engafiar al consumidor quien creyendo estar comprando
productos genuinos de la marca Quiksliver y Roxi, a mucho menor costo, preferirdn
adquirir éstos, en lugar de los distribuidos por la empresa ofendida, reportandole
obviamente menores ventas. Aparte de ello, la comercializacién de esas prendas como
genuinas, de inferior condicidén y algunas sin terminar, afecta el prestigio de la empresa
ofendida, su buena fama del mercado nacional e internacional, dado que se trata de
prendas de inferior condicién que se comercializan con su marca comercial, sin ser
producidas por las fabricas autorizadas por la ofendida. El tipo penal de comentario no
requiere de la demostracién de un perjuicio patrimonial, sino de cualquier tipo de
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perjuicio, como lo es el prestigio de la marca registrada en el mercado nacional, y el
derecho de produccidn exclusivo de prendas de vestir bajo esa marca comercial. De
manera que el perjuicio se desprende de las inferencias que de la prueba hace el fallo
impugnado al indicar que la encartada comercializaba productos no genuinos de la
marcas registradas por la empresa ofendida. Por estas razones, la sentencia posee
fundamentacién suficiente en el aspecto juridico, y por ende debe rechazarse el
motivo."

14. Articulo 67 y 68 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual
[Tribunal de Apelacién de Sentencia Penal de Cartago]*"
Voto de mayoria

“l. En el primer motivo de casacién por la forma, el doctor R., apoderado especial de la
querellada y demandada civil, reclama inobservancia y errénea aplicacion de los
preceptos legales. Indica que segun lo dispuso , el Tribunal de Casacion al ordenar el
reenvio en relacién con el pronunciamiento en costas, el Tribunal sentenciador debia
hacerlo en dos vertientes; la correcta valoracion de la mala fe de los querellantes en
las actuaciones procesales al ser conocedores de la derogatoria de los articulos 67 y 68
de la Ley de de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual, publicada en la Gaceta el once de agosto de dos mil ocho y a pesar de ello
los querellantes continuaron con la prosecucién de la causa hasta pretender llegar a
una conciliacién y realizaciéon del debate, lo cual denota una actuacion de mala fe
tomando en cuenta la alegada condicién de experto del representante de Ia
querellante, licenciado Belisario Solano Solano en materia de Propiedad Intelectual,
por lo que era conocedor de la derogatoria de las normas citadas y a pesar de ello
continud por nueve meses mas y hasta la realizacion del debate el tres de abril de dos
mil nueve con sus actuaciones procesales con evidente mala fe, donde pidié el
sobreseimiento definitivo. Sostiene que tampoco hubo pronunciamiento por parte del
Tribunal sentenciador sobre la condenatoria en costas en cuanto a la accion civil
resarcitoria, en la cual se dio un desistimiento tacito por parte del licenciado Belisario
Solano al emitir sus conclusiones en el juicio realizado en abril de dos mil nueve.
Considera que en el juicio de reenvio, tal y como lo sefiald el Tribunal de Casacidon que
establecié que la parte querellante actué de mala fe, se debiéd condenar en costas
procesales y personales, por lo que yerra el juzgador al indicar que la parte querellante
actud de buena fe, sin tomar en cuenta que la parte querellante guardé silencio con
respecto a la derogatoria de las normas antes descritas, lo que evidencia su mala fe y
constituye una violacién al principio de lealtad. Como segundo motivo reclama
erronea aplicacion de los articulos 383 y 384 del Cédigo Procesal Penal, pues a pesar
de que la parte querellante ocultd por mds de nueve meses la derogatoria de las
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normas 67 y 68 de la Ley de de Procedimientos de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual, lo que evidencia su mala fe, en la fecha sefalada para la
realizacion del juicio, solicité el dictado del sobreseimiento definitivo, con el fin de
eludir sus responsabilidades procesales en cuanto a las costas. Asimismo , en la
sentencia recurrida se omitié pronunciamiento con relacién a la accion civil
resarcitoria, dejando sin resolver la condenatoria en costas sobre este extremo, a
pesar del desistimiento tdcito en que incurrid la parte actora civil, pues ante la
petitoria del sobreseimiento, también debid pronunciarse sobre los extremos civiles,
tomando en cuenta que no tenia razén plausible para litigar y a pesar de ello, en la
sentencia recurrida se eximid en costas Unicamente a la parte querellante y no a la
parte civil. Solicita se condene a la parte querellante y actora civil al pago de las costas
personales y procesales. Como motivo por el fondo alega la aplicacién del Arancel de
Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacia y Notariado, decreto ejecutivo
numero 32493, el que debid ser aplicado a partir de la sentencia de Casacidon que
ordend el reenvio en relacidén con las costas del proceso, lo cual no fue resuelto en la
sentencia recurrida. Solicita se anule la sentencia recurrida y se condene a la parte
querellante y actora civil al pago de las costas personales y procesales. Los motivos se
declaran sin lugar. Por estar estrechamente relacionados se resuelven de manera
conjunta. Una vez que han sido analizadas las consideraciones de la resolucidn
impugnada, que fueron grabadas en el disco de DVD, con respecto a los agravios del
recurrente, estima esta Camara que el recurso debe ser declarado sin lugar. En el
presente caso el tema en discusidon es muy concreto y esta relacionado con el
contenido que debe darsele a lo dispuesto en el articulo 267 del Cddigo Procesal Penal,
norma que por regla obliga a condenar en costas a la parte vencida a no ser que haya
“razon plausible para litigar”, de alli que deben ser adecuadamente fundamentadas las
razones para resolver cuando se considera que ha habido razén plausible para litigar,
o como se le denomina en el articulo 222 del Cédigo Procesal Civil “evidente buena fe”.
Ahora bien, debe de tomarse en consideracién que la resolucién impugnada en la que
se absuelve a la parte querellante y actora civil es producto de un juicio de reenvio, en
el que solo se debia conocer sobre este extremo, lo que implica que dicha resolucién
debe ser integrada en la sentencia de sobreseimiento definitivo por atipicidad que en
su oportunidad fue dictada a favor de la querellante y actora civil C.S. Limitada. En
cuanto a las razones que tuvo el juzgador para eximir en costas se considerd que si
bien es cierto los articulos 67 y 68 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual nimero 8039, fueron derogados a partir del once
de agosto de dos mil ocho, normativa sobre la que se basaba la querella y accién civil,
fue una causa sobreviniente que motivé que fuera esta misma parte procesal la que
pidiera en la fecha de realizacién del debate en abril de dos mil nueve, el dictado de un
sobreseimiento definitivo a favor de la querellada Industria de P.C.S.A., circunstancia
gue no podia ser prevista por la parte querellante. Adiciona el juzgador en su
resolucién, que no fue un desistimiento tacito de la querella por lo que no se puede
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aplicar la normativa referente a dicho instituto. Por otra parte, estimé el juzgador que
en el lapso de nueve meses que transcurrieron entre la derogatoria de los articulos
antes mencionados y la realizacién del juicio, haya habido actos fraudulentos o de
mala fe tendientes a buscar un provecho indebido por la querellante, y que a su vez, le
causara algun perjuicio a la querellada, por lo que no hay un dnimo de mala fe, pues al
momento de resolverse el fondo del asunto, se pide el sobreseimiento. Con respecto a
la accién civil se indica en el fallo recurrido que al ser esta accesoria de la causa
principal y al extinguirse la primera mediante un sobreseimiento definitivo, y por las
mismas razones en que se descarté que haya habido mala fe en la parte querellante,
tampoco la habia con respecto a la accién civil resarcitoria, donde incluso ante el juez
civil se presentdé una demanda ordinaria lo que refleja que no hubo ninguna
consecuencia que perjudicara a la parte actora civil. Estas son las razones en esencia
gue tuvo el juzgador para concluir que en el presente caso no se habia actuado de
mala fe y por consiguiente correspondia eximir a la parte querellante y actora civil del
pago de las costas personales y procesales. Como puede observarse la circunstancia de
que el fondo del asunto se haya resuelto por atipicidad al ser derogados los articulos
67 y 68 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual, era una circunstancia que no podia preveer (sic) la parte querellada y
actora civil quien en el momento procesal oportuno lo hizo ver ante el juzgador. Los
querellantes y actores civiles tenian el derecho de acudir ante la justicia, para tratar de
gue se les reparara en los dafios que consideraban se cometieron en su perjuicio y por
ende resultaba absolutamente razonable que los actores penales y civiles presentaran
sus demandas y querellas, de ahi que la absolutoria al pago de costas por razén
plausible para litigar estd debidamente motivada, por lo que debe rechazarse el
recurso.”

ADVERTENCIA: El Centro de Informacién Juridica en Linea (CIJUL en Linea) estad inscrito en la
Universidad de Costa Rica como un proyecto de accion social, cuya actividad es de extension docente y en
esta linea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigacion
gue son recopilaciones de informacion jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliograficas se
encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no
necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Linea, dentro del marco normativo de los usos
segun el articulo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras juridicas de acuerdo con el articulo
70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes,
decretos y demas actos publicos de conformidad con el articulo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a
los servicios que brinda el CIJUL en Linea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las
restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Linea, para lo cual se
compromete a citar el nombre del autor, el titulo de la obray la fuente original y la digital completa, en caso
de utilizar el material indicado.
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"TRIBUNAL AGRARIO. Sentencia 840 de las trece horas con diez minutos del doce de agosto de
dos mil once. Expediente: 09-000094-0183-ClI.

" TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia 664 de las ocho horas con veinticinco minutos del cinco
de julio de dos mil seis. Expediente: 04-001439-0184-Cl.

" TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL SECCION PRIMERA. Sentencia 345 de las nueve horas con treinta
minutos del dieciséis de septiembre de dos mil cuatro. Expediente: 00-001927-0183-Cl.

¥ TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia 89 de las siete horas con treinta minutos del ocho de
febrero de dos mil trece. Expediente: 12-000132-0182-Cl.

Y TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia 956 de las ocho horas con quince minutos del veintiuno
de septiembre de dos mil doce. Expediente: 10-000223-0182-Cl.

Y TRIBUNAL DE CASACION PENAL DE SAN JOSE. Sentencia 533 de las diez horas con quince
minutos del veintisiete de mayo de dos mil cuatro. Expediente: 03-000498-0277-PE.

I TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCER. Sentencia 150 de las once
horas del nueve de mayo de dos mil tres. Expediente: 02-000733-0161-CA.
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del treinta de marzo de dios mil cuatro. Expediente: 01-000343-0180-Cl.

* TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia 243 de las trece horas con veinticinco minutos del
veintiséis de marzo de dos mil nueve. Expediente: 07-001321-0181-CI.

* TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL SECCION PRIMERA. Sentencia 71 de las diez horas con diez
minutos del catorce de marzo de dos mil seis. Expediente: 02-001533-0164-Cl.

X SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 1026 de las diez horas con
treinta minutos del primero de octubre de dos mil diez. Expediente: 04-202335-0431-PE.

“I TRIBUNAL DE CASACION PENAL DE SAN JOSE. Sentencia 267 de las catorce horas con quince
minutos del veintisiete de marzo de dos ocho. Expediente: 06-200089-0485-PE.

I TRIBUNAL DE CASACION PENAL DE SAN JOSE. Sentencia 1 de las diez horas del diez de enero
de dos mil siete. Expediente: 02-021459-0042-PE.

¥ TRIBUNAL DE APELACION DE SENTENCIA PENAL DE CARTAGO. Sentencia 14 de las nueve
horas con cuarenta minutos del diecinueve de enero de dos mil doce. Expediente: 08-000016-
0335-PE.
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