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| NFORVE DE | NVESTI GACI ON Cl JUL
TEMA: MARCAS

RESUMEN: El presente trabajo aborda el tema, de |las marcas desde
los puntos de vista doctrinario, normativo y jurisprudencial,
i ncl uyendo: marca de ganado, marcas conercial es, procedi mento del

registro de nmarcas, transferencia y licencia de narcas,
term naci 6n del registro de narcas, marcas notorianmente conoci das,
mar cas col ecti vas, caracteristicas, al cances, regul aci 6n

normativa, y simlitud de marca con otra ya inscrita conb causa
de confusion, rechazo de plano de la solicitud de inscripcion,
| egi ti maci 6n para oponerse a registro, entre otros tenas.
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1 DOCCTRI NA

MARCA DE GANADO
[ REG STRO NACI ONAL] *

“El Registro de Marcas de Ganado, es una secciO6n que sienpre ha
f or mado parte del Regi stro de Pr opi edad | ndustri al
Exi ste desde hace nuchos afios, ya que su Ley data de 1954.

En él se inscriben derechos sobre narcas de ganado vacuno y
cabal | ar.

Su inportancia radica en el respaldo que obtienen sus duefios al
adquirir un préstanmb en el Sistema Bancario Nacional y |os
ani mal es responden ante |a deuda.”

MARCAS COMERCI ALES
[ REG STRO NACI ONAL] 2

“Segun el Convenio Centroanmericano para l|la Proteccion de Ila
Propi edad Industrial, marca es todo signo, palabra o conbinacién
de palabras, o cualquier otro nedio grafico o material, que por
sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claranmente
| os productos, nercancias o servicios de una persona natural o
juridica, de los productos, nercancias o servicios de la msnm
especie o clase, pero de diferente titular.

El enpleo y registro de marcas es facultativo y s6lo seré
obligatorio cuando se trate de productos quimcos, farmacéuticos,
veterinari os, medicinales o de alinentos adicionados con
subst anci as nedi ci nal es, pero por razones de interés publico, el
Poder u Organisnp Ej ecutivo de cada Estado Contratante podr&, para
gue surta efectos dentro del respectivo territorio, hacer
extensiva esta obligaci6n a otros productos, cual quiera que sea su
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nat ur al eza.

Las marcas se clasifican en marcas industriales o Marcas de
Fabrica, Marcas de Conercio y Marcas de Servicios

Las Marcas Industriales o de Fabrica son |as que distinguen |as
nmercancias producidas o elaboradas por wuna determ nada enpresa
fabril o industrial.

Las Marcas de Conmercio son las que distinguen |as nercancias que
expende o distribuye una enpresa nercantil, no inporta quien sea
su product or.

Las Marcas de Servicios son |as que distinguen |as actividades que
realizan |as enpresas dedicadas a dar satisfacci6n a necesi dades
en general, por nedios distintos de |la manufactura, expendio o
di stribuci 6n de nercancias. No podran usarse ni registrarse conp
marcas ni cono el enentos de | as m snmas:

a) las banderas nacionales o0 sus colores, si estos ultinos

aparecen en el msnpb orden y posicién que en aquellas, |os
escudos, insignias o distintivos de |os Estados Contratantes, sus
muni ci pi 0s u otras ent i dades publ i cas.

b) las banderas, escudos, insignias, distintivos o denom naci ones
de naciones extranjeras, salvo que se presente autorizacion del
respectivo gobi erno

c) las banderas, escudos, insignias, distintivos o denom naci ones
o siglas de organisnos internacionales de uno o varios Estados.
d) Los nonbres, enblemas y distintivos de la Cuz Roja y de
entidades religiosas y de beneficencia |egal nente reconocidas
e) Los disefios de nonedas o billetes de curso legal, Ias
reproducci ones de titulos valores y demas docunentos nercantiles
de sellos, estanpillas, tinbres o especies fiscales en general
f) Los signos, palabras o expresiones que ridiculicen o tiendan a
ridiculizar personas, ideas, religiones o sinbolos nacionales de

Est ados o] ent i dades i nt ernaci onal es
g) Los signos, palabras o expresiones contrarias a la noral, a
orden publico o] a | as buenas costunbres

h) Los nonbres, firmas, patronimcos, y retratos de personas
distintas de la que solicita el registro sin su consentimento, o
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si han fallecido de sus ascendientes o descendi entes de grado nas
pr 6xi no.

i) Los nonmbres técnicos o conunes de |os productos, nercancias o
servicios, cuando con ellos se pretenda anparar articulos o
servicios que estén conprendidos en el género o0 especie a que
correspondan tal es nonbres.
j) Los térmnos, signos o |ocuciones que hayan pasado al uso
general y que sirvan para indicar |a naturaleza de |os productos,
nmercancias o servicios 'y los adjetivos calificativos vy
gentilicios.

k) las figuras, denomnaciones o frases descriptivas de |os
productos, nercancias o0 servicios que tratan de anpararse con |a
marca, O sus ingredientes, cualidades, caracteristicas fisicas o
del uso a gue se desti nan

) los signos o indicaciones que sirven para designar |a especie,
cal idad, cantidad, valor o época de el aboraci 6n de |os productos o
nercancias, o de la prestaci on de |os servicios, a nenos que vayan

segui das de di buj os o] frases gue | os si ngul aricen
nm la form usual y corriente de |los productos , nercancias o
servicios que tratan de anpararse con la nmarca, 0O Ssus
i ngredi entes, cualidades, caracteristicas fisicas o del uso a que
se desti nan

n) los sinples colores aisladanente considerados, a nenos que
est én conbi nados o aconpafiados de elenentos tales conb signos o
denom naci ones que tengan un caracter particular y distintivo
o) los envases que sena del dominio publico o se hayan hecho de
uso conun en cualesquiera de |los Estados Contratantes y en
general, aquellos que no presenten caracteristicas de originalidad
o] novedad.
p) Los distintivos ya registrados por otras personas conb marcas
para productos, nercancias o servicios conprendi dos en una msm
cl ase.

g) Los distintivos que por su senejanza grafica, fonética o
i deol 6gi ca pueden inducir a error u originar confusién con otras
marcas o con nonbres conerciales, expresiones o sefiales de
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propaganda ya registrados o en tranmite de registro, si se pretende
enplearl os para distinguir productos, nmercancias o servicios

conpr endi dos en | a m sma cl ase.
r)y Los distintivos que pueden inducir a error por indicar una
fal sa pr ocedenci a, nat ur al eza o] cual i dad

s) Los nmpas. Estos podran, usarse conp elenentos de |as narcas,
si corresponden al pais de origen o procedencia de |as mercancias
gue aquel | as di stinguen.”

2 NORVATI VA

LEY DE MARCAS Y OTRCS S| GNOS DI STI NTI VOS®

Articulo 2°- Definiciones. Para l|los efectos de esta ley, se
definen | os siguientes conceptos:

(...)

Marca: Cualquier signo o conbinacién de signos que pernita
distinguir los bienes o servicios de una persona de |os de otra,
por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles
de identificar los bienes o servicios a |los que se apliquen frente
a los de su m sma especie o clase.

Marca col ectiva: Signo o conbinaci 6n de signos cuyo titular es una
entidad col ectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular
para usar |a marca.

Marca de certificacion: Signo o conbinacién de signos que se
aplica a productos o servicios cuyas caracteristicas o calidad han
sido controladas y certificadas por el titular de |la marca.

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



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

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

MARCAS EN GENERAL

Articul o 3°- Signos que pueden constituir una marca. Las nmarcas se
refieren, en especial, a cualquier signo o conbinacién de signos
capaz de distinguir |os bienes o servicios, especialnmente |as
pal abras o los conjuntos de palabras (incluidos |os nonbres de
personas), las letras, los nunmeros, |los elenentos figurativos, |as
cifras, los nonogramas, |os retratos, las etiquetas, |os escudos,
| os estanpados, las vifietas, las orlas, las lineas o franjas, |as
conbi naci ones y disposiciones de colores, asi conp cualquier otro
di stintivo. Asi m sno, pueden consistir en |la formg, | a
presentaci 6n o el acondicionamento de |os productos, sus envases
o envolturas o de los nedios o locales de expendio de |os
product os o servicios correspondi entes.

Sin perjuicio de l|las disposiciones relativas a |as indicaciones
geogr &ficas contenidas en esta ley, las marcas podran referirse a
nonbres geogréfi cos, naci onales o extranjeros, sienpre que
resulten suficientenmente distintivos y su enpleo no sea
suscepti bl e de crear confusion respecto del origen, |a procedencia
y las cualidades o caracteristicas de |los productos o servicios
para | os cual es se usen o apliquen tales narcas.

La natural eza del producto o servicio al cual ha de aplicarse |a
marca, en ningan caso serda obstaculo para registrarl a.

Articulo 4°- Prelacidén para adquirir el derecho derivado del
registro de la marca. La prelacién en el derecho a obtener el
regi stro de una narca se regiréa por |las siguientes nornas:
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a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, |la persona
gue |la esté usando de buena fe en el conercio desde |la fecha nas
antigua, sienpre que el uso haya durado mas de tres neses O
i nvoque el derecho de prioridad de fecha mas anti gua.

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

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

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

Articulo 5°- Derecho de prioridad. Quien haya presentado en regla
una solicitud de registro de marca en un Estado contratante del
Convenio de Paris para la Proteccién de |a Propiedad Industrial o
en otro pais que acuerde reciprocidad para estos efectos a |as
personas con |a nacionalidad de alguno de |os Estados
contratantes, o que tenga un domicilio o establecimento real vy
efectivo en alguno de ellos, asi cono el causahabiente de esa
persona, gozarda de un derecho de prioridad para presentar, en
Costa Rica, una o nas solicitudes de registro de la narca de que
se trate, para |l os m snos productos o servicios.

El derecho de prioridad tendrd una duraci 6n de seis meses contados
desde el dia siguiente a la presentacion de la solicitud
prioritaria. Una solicitud de registro de marca ya presentada, que
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i nvoque el derecho de prioridad, no sera denegada, revocada ni
anul ada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad,
real i zados por el propio solicitante o un tercero. Tales hechos no
daran lugar a la adquisicion de ningun derecho de terceros
respecto de | a marca.

El derecho de prioridad se invocara nediante una declaracion
expresa, la cual debera hacerse con la solicitud de registro o
dentro de un plazo de dos neses contados desde la fecha de
presentaci 6n de | a solicitud.

A la solicitud, o dentro de los tres neses siguientes a su
presentaci 6n, debera adjuntarse una copia certificada de Ila
solicitud prioritaria y la conformdad de la Oicina de Propiedad
I ndustrial que haya recibido dicha solicitud. Este docunento
guedar & dispensado de toda |egalizacidén y serd aconpafiado de |a
traducci 6n correspondi ente en caso de ser necesari a.

Para una msna solicitud pueden invocarse prioridades miltiples o
parci ales, originadas en dos o mas oficinas diferentes. En tal
caso, el plazo de prioridad se contara desde |la fecha de Ila
prioridad mas anti gua.

El derecho de prioridad podra basarse en una solicitud anterior
presentada ante el Registro de |a Propiedad Industrial, sienpre
gue en ella no se haya invocado un derecho de prioridad anterior
La concesi 6n del registro solicitado con beneficio del derecho de
prioridad conlleva la cesacion de los efectos de la solicitud
anterior respecto de |los elenentos conmunes a anbos. Son
aplicables, en |o conducente, los plazos y las condiciones
previstos en este articulo.
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Articulo 6°- Cotitularidad. La cotitularidad de las solicitudes
para |los efectos del registrocorrespondiente cuando no exista
acuerdo en contrario, se regira por |as siguientes nornas:

a) La nodificacion, la limtacién o el desistinmento de una
solicitud en tramte debe hacerse en comin.

b) Cada cotitular puede usar personal nente el signo distintivo
objeto de l|a solicitud o el registro; pero debe conpensar
equitativanente a los cotitulares que no exploten ni usen el signo
ni hayan concedido una licencia para el uso de este. En defecto de
acuerdo, | a conpensaci 6n sera fijada por el tribunal conpetente.

c) La transferencia de la solicitud o el registro se hara de
comin acuerdo, pero cada cotitular puede ceder por separado su
cuota; |os demas gozaran del derecho de tanteo durante un plazo de
tres neses contados desde |la fecha en que el «cotitular les
notifique su intencion de ceder su cuot a.

d) Cada cotitular puede conceder a terceros una licencia no
exclusiva de uso del signo distintivo objeto de la solicitud o el
regi stro; pero debe conpensar, equitativanente, a los cotitulares
gue no usen el signo ni hayan concedido una licencia de su uso. En
defecto de acuerdo, |a conpensacion sera fijada por el tribuna
conpet ent e.

e) Una licencia exclusiva de explotacion o de uso solo puede
concederse de conun acuer do.
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f) La renuncia, limtacion o cancelacién voluntaria, total o
parcial, de un registro se hara de comin acuerdo.

g) Cualquier cotitular puede notificar, a |os demas, que
abandona en beneficio de ellos su cuota de la solicitud o
registro, con lo cual queda |liberado de toda obligacién frente a
ellos, a partir de la inscripcion del abandono en el registro
correspondi ente o cuando se trate de una solicitud, a partir de la
notificaci 6n del abandono al Registro de |la Propiedad Industrial
La cuota abandonada se repartird entre los cotitulares restantes,
en proporci 6n a sus derechos en la solicitud o el registro.

h) Cualquier cotitular puede iniciar las acciones
correspondi entes en caso de infracci én del derecho.

Las disposiciones del derecho comin sobre |a copropiedad se
aplicaran en lo no previsto en el presente articulo.

Articulo 7°- Marcas inadnm sibles por razones intrinsecas. No podréa
ser registrado conb marca un signo que consista en alguno de |os
si gui ent es:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se
aplica o una forma necesaria o inpuesta por |a naturaleza del
producto o servicio de que se trata.

b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al
producto o servicio al cual se aplica.

c) Exclusivanente un signo o una indicacio6n que, en el
| enguaje corriente o la wusanza conercial del pais, sea una
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desi gnaci 6n comin o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Unicanente en un signo o una indicaci6n que en el conercio
pueda servir para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o servicio de que se trata.

e) Un sinple color considerado ai sl adanente.

f) Una letra o un digito considerado aisladanente, salvo si se
presenta de nodo especial y distintivo.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del
producto o servicio al cual se aplica.

h) Sea contrario a |la noral o el orden publico.

i) Conprenda un elenmento que ofende o ridiculiza a personas,
i deas, religiones o sinbolos nacional es de cual quier pais o de una
entidad internacional .

j) Pueda causar engafio o confusién sobre |a procedencia
geografica, la naturaleza, el nobdo de fabricacién, |as cualidades,
la aptitud para el enpleo o el consunpb, la cantidad o alguna otra
caracteristica del producto o servicio de que se trata.

k) Sea idéntico o senejante, de nmmnera que pueda causar
confusi 6n, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido
renovado durante el plazo de prioridad de seis neses |uego de su
venci mento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que
era usada en el conercio para |os msnps productos o servicios u
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otros que, por su natural eza, puedan asociarse con aquellos, a
nmenos  que, desde el vencimento o la cancelacion hayan
transcurrido de uno a tres afios, si se trata de una narca
colectiva, desde |la fecha del vencimento a cancelacién. Esta
prohi bicién no serd aplicable cuando |la persona que solicita el
registro sea la msnma que era titular del registro vencido o
cancel ado a su causahabi ent e.

) Una indicaci 6n geogréafica que no se adecua a |o dispuesto
en el segundo parrafo del articulo 3 de |la presente |ey.

nm Reproduzca o imte, total o parcialnmente, el escudo, la
bandera u otro enblema, sigla, denom nacion o abreviacion de
denom naci 6n de cual qui er Estado u organi zaci 6n internacional, sin
autorizacion de I|la autoridad conpetente del Estado o Ila
or gani zaci on.

n) Reproduzca o imte, total o parcialnente, un signo oficial
de control o garantia adoptado por un Estado o una entidad
publica, sin autorizacion de la autoridad conpetente de ese
Est ado.

) Reproduzca nonedas o billetes de curso legal en el
territorio de cualquier pais, titulos valores u otros docunentos
nmercantiles, sellos, estanpillas, tinbres o especies fiscales en
general .

0) Incluya o reproduzca nedallas, prem os, diplomas u otros
el ementos que |leven a suponer la obtencién de gal ardones con
respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales
gal ardones verdaderanente han sido otorgados al solicitante del
registro o su causante y ello se acredita al solicitar e
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registro

p) Consista en |a denomnaci6n de wuna variedad vegetal
protegida en Costa Rica o en algun pais extranjero con el cual se
haya pactado un tratado o acuerdo relativo a |la proteccion de |as
vari edades veget al es.

g) Caiga dentro de la prohibicion prevista en el articulo 60
de la presente |ey.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo conpuesto
por un conjunto de elenmentos, y en ella se exprese el nonbre de un
producto o servicio, el registro solo sera acordado para este
producto o servicio.

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

a) Si el signo es idéntico o simlar a una marca registrada o
en tramite de registro por parte de un tercero desde una fecha
anterior y distingue los msnps productos o0 servicios u otros
rel aci onados con estos, que puedan causar confusi6n al puablico
consum dor

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusi6n, por
ser idéntico o simlar a una marca registrada o en tramte de
registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y
di stingue |l os m snos productos o servicios o productos o servicios
di f erent es, pero susceptibles de ser asociados con |los
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di stinguidos por la marca anterior.

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por
resultar idéntico o simlar a una marca usada por un tercero con
nmej or derecho de obtener su registro para |os msnbs productos o
servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de
ser asoci ados con | os que distingue |a marca en uso.

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

e) Si el signo constituye wuna reproducci6n, imtacion,
traduccion o transcripcion, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido en cual quier Estado contratante
del Convenio de Paris por el sector pertinente del publico, en |os
circul os enpresariales pertinentes o en el conercio internacional,
y que pertenezca a un tercero, cual esquiera que sean | os productos
o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso
resulte susceptible de <confundir o conlleve wun riesgo de
asoci aci 6n con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la
not ori edad del signo.

f) Si el uso del signo afecta el derecho de |a personalidad de
un tercero, en especial tratandose del nonbre, la firm, el
titulo, el hipocoristico, el seudo6nino, la imagen o el retrato de
una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se
acredita el consentimento de esa persona o si ha fallecido, en
cuyo caso se requerird el de quienes hayan sido declarados
judicialmente sus herederos. Si el consentimento se ha dado en el
extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo
coOnsul costarricense.
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g) Si el uso del signo afecta el derecho al nonbre, |a inagen
o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional,
salvo si se acredita el consentimento expreso de |a autoridad
conpetente de esa col ecti vi dad.

h) Si el uso del signo es susceptible de confundirse con el de
una denomi naci 6n de origen protegida.

i) Si el signo constituye una reproducci6n o imtacién, total
o parcial, de una nmarca de certificacion protegida.

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

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

PROCEDI M ENTO DEL REG STRO DE MARCAS

Articulo 9°- Solicitud de registro. La solicitud de registro de
una nmarca sera presentada ante el Registro de Propiedad |ndustrial
y contendr& | o siguiente:

a) Nonbre y direccion del solicitante.

b) Lugar de constitucion y domicilio del solicitante, cuando
sea una persona juridica.
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c) Nonbre del representante |egal, cuando sea el caso.

d) Nonmbre y direcci é6n del apoderado en el pais, cuando el
solicitante no tenga domcilio ni establecimento nercantil real vy
efectivo en el pais.

e) La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una
mar ca denonmi nativa sin grafia, forma ni col or especial.

f) Una reproducci 6n de la marca en el nanero de ejenplares que
determine el reglanmento de esta |ley, cuando se trate de marcas
denomi nativas con grafia, forma o color especial, o de nmarcas
figurativas, mixtas o tridinensionales con color o sin él.

g) Una traduccion de la marca, cuando esté constituida por
al gun el emento denoninativo con significado en un idioma distinto
del castell ano.

h) Una lista de | os nonbres de |os productos o servicios para
| os cuales se use o se usara |la nmarca, agrupados por clases segln
la Casificacion internacional de productos y servicios de Niza,
con | a indicaci 6n del nanmero de cl ase.

i) Los docunentos o |las autorizaciones requeridos en |os casos
previstos en los incisos m, n) y p) del articulo 7 y los incisos
f) y g del articulo 8 de la presente |ley, cuando sea pertinente.

j) El conmprobante de pago de |a tasa basica establ ecida.
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Los solicitantes podréan gestionar, ante el Registro, por si m snos
con el auxilio de un abogado o por nedio de mandatario. Cuando un
mandatario realice las gestiones, debera presentar el poder
correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de |a
Propi edad I ndustrial, debera indicarse el expediente de |la marca,
el nonbre de esta y el nunmero de solicitud o registro en que se
encuentra.

Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una
solicitud anterior, presentarda la declaracién de prioridad y |os
docunentos referidos en | os parrafos tercero y cuarto del articulo
5 de la presente ley, con la solicitud de registro y dentro de |os
pl azos fij ados. La declaracion de prioridad contendrd |os
si gui ent es dat os:

a) El nonmbre del pais o la oficina regional donde se presenté
la solicitud prioritari a.

b) La fecha de presentaci én de la solicitud prioritari a.

c) El nimero de la solicitud prioritaria, si se le ha
asi gnado.

Articulo 10°- Admision para el tramte de la solicitud presentada.
El Registro de la Propiedad Industrial le asignard una fecha vy
hora de presentacién a la solicitud de registro y la adnmtira para
el tramte si cunple | os siguientes requisitos:

a) Contiene indicaciones que permten identificar al
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solicitante.

b) Sefiala una direccién o designa a un representante en el
pai s.

c) Miestra la marca cuyo registro se solicita o, si se trata
de marcas denominativas con grafia, forma o color especial o de
marcas figurativas, mxtas o tridinensionales con color o sin él,
se adjuntard una reproducci 6n de | a marca.

d) Contiene |os nonbres de |os productos o servicios para |os
cual es se use o se usara |la marca; ademas indica |la clase.

e) Adjunta el conprobante de pago de | a tasa basica.

Articulo 11°- Mdificaciéon y division de la solicitud. E
solicitante podra nodificar o corregir su solicitud en cual quier
nomento del trémite. No se admitird ninguna nodificacion ni
correccién si inplica un canbio esencial en la mrca o una
anpliacién de la lista de productos o servicios presentada en la
solicitud inicial; pero la lista podra reducirse o linitarse.

El solicitante podréd dividir su solicitud en cual qui er nonento del
tramte, a fin de separar en dos o mas solicitudes |os productos o
servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se
admtira una divisién, si inplica anpliar la lista de productos o
servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podra
reducirse o limtarse. Cada solicitud fraccionaria conservara |a
fecha de presentacién de la solicitud inicial y el derecho de
prioridad, cuando corresponda.
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La nodificacién, correcci6n o division de una solicitud devengara
| a tasa fijada.

Articulo 12°- Desistimento de la solicitud. El solicitante podra
desistir de su solicitud en cualquier nonmento del tréamte. E
desistimento de una solicitud no dar4d derecho al reenbolso de |as
tasas que se hayan pagado.

Articulo 13°- Exanmen de forma. El Registro de I|a Propiedad
| ndustrial examinard si la solicitud cunple lo dispuesto en el
articulo 9 de la presente ley y las disposiciones reglanmentarias
correspondientes, para lo cual tendra un plazo de quince dias
habil es contados a partir de la fecha de recepcion de Ila
sol i ci tud.

De no haberse cunplido alguno de |os requisitos nencionados en el
articulo 9 de la presente ley o las disposiciones reglanentarias
correspondi entes, el Registro notificard al solicitante para que
subsane el error o la omsion dentro del plazo de quince dias
habiles a partir de Ila notificacidon correspondiente, bajo
aperci bi mento de consi derarse abandonada | a solicitud.

Articulo 14°- Exanmen de fondo. El Registro de I|a Propiedad
I ndustrial examinard si l|la marca incurre en alguna de |Ias
prohi bi ci ones previstas en los articulos 7y 8 de la presente |ey.

En caso que la narca esté conprendida en alguna de Ilas
prohi biciones referidas, el Registro notificard al solicitante,
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i ndi candol e, |as objeciones que inpiden el registro y dandole un
plazo de treinta dias habiles, a partir de Ila notificacion
correspondi ente, para que conteste. Transcurrido el plazo sefal ado
sin que el solicitante haya contestado, o si aun habiendo
respondido, el Registro estima que subsisten |as objeciones
pl ant eadas, se denegara el registro nmedi ant e resol uci 6n
f undanent ada.

Articulo 15°- Publicaciones de la solicitud. Efectuados |os
exadnenes conforme a los articulos 13 y 14 de la presente ley, el
Regi stro de |l a Propiedad |Industrial ordenara anunciar |la solicitud
nmedi ante | a publicacion, por tres veces y a costa del interesado,
de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince
di as desde su notificaci 6n

El aviso que se publique contendra:

a) Nonbre y domicilio del solicitante.

b) Nonbre del representante o del apoderado, cuando exi sta.

c) Fecha de |la presentaci 6n de |la solicitud.

d) Nanero de |a solicitud.

e) Marca tal conp se haya solicitado.

f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les
aplicara la marca y cl ase correspondi ent es.
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Articulo 16°- Qposicion al registro. Cual quier persona interesada
podréa presentar oposicion contra el registro de una narca, dentro
del plazo de dos neses contados a partir de la prinera publicacion
del aviso que anuncia la solicitud. La oposicion deberéa
presentarse con |os fundanentos de hecho y de derecho; deberé
aconpafarse de | as pruebas pertinentes que se ofrecen.

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

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

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

El opositor debe presentar la solicitud dentro de |os quince dias
contados a partir de la presentacién de la solicitud. Cuando quede
probado el wuso anterior de la marca del opositor y se hayan
cunplido los requisitos fijados en esta ley para registrar |a
marca, se |le concedera el registro. Podr4 otorgarse tanbién el
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registro de la marca contra |a cualsea susceptible de crear
confusion; en tal caso, el Registro podra limtar o reducir la
lista de los productos o servicios para |os cuales podra usarse
cada una de las marcas, y podra establecer otras condiciones
relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de
conf usi on.

Articulo 18°- Resoluci6on. Si se han presentado una o0 n8s
oposi ciones, seran resueltas, junto con lo principal de la
solicitud, en un solo acto y nediante resol uci 6n fundanent ada.

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

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

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

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

Articulo 19°- Certificado de registro. El Registro de |a Propiedad
I ndustrial expedird al titular un certificado de registro de la
marca, el cual contendrd los datos incluidos en el registro
correspondi ente y | os fijados por | as di sposi ci ones
regl amentari as.

Articulo 20°- Plazo y renovaci 6n del registro. El registro de una
marca vencera a |os diez afios, contados desde |la fecha de su
concesion. La marca podra ser renovada indefinidanente por
periodos sucesivos de diez afios, contados desde l|a fecha del
venci m ent o precedente.

Articulo 21°- Procedimento de renovacién del registro. La
renovaci 6n de registros se efectuard presentando ante el Registro
de la Propiedad Industrial el pedi do correspondi ente, gue
cont endr a:

a) Nonbre y direccion del titular.

b) Numero del registro que se renueva.

c) Nonbre y direcci én del apoderado en el pais, cuando sea e
caso, pero sO6lo serd necesario acreditar el poder cuando el
apoderado sea diferente del designado en el registro que se
renueva o en la renovaci 6n precedente; de ser el msnp, deberé
indicar el expediente, el nonbre de la marca y el nunero de la
presentaci 6n o el registro donde se encuentra el poder.

d Una lista de |los productos o servicios conforne a l|a
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reduccion o limtaci 6n deseada, cuando se quiera reducir o limtar
| os productos o servicios conprendidos en el registro que se
renueva. Los productos o servicios se agruparan por clases
conformre a la Casificacidn internacional de productos vy
servici os, sefial ando el nuanmero de cada cl ase.

e) El conprobante de pago de | a tasa establ eci da.

El pedido de renovacion solo podra referirse a un registro vy
debera presentarse dentro del afio anterior a l|la fecha de
vencimento del registro que se renueva. Tanbi én podra presentarse
dentro de un plazo de gracia de seis neses posteriores a |la fecha
de vencimento; pero, en tal caso, deberd pagarse el recargo
determ nado, ademds de la tasa de renovaciOn correspondiente.
Durante el plazo de gracia el registro nmantendra su vigencia
pl ena.

La renovaci 6n del registro de una marca produce efectos desde |a
fecha de vencimento del registro anterior, aun cuando |a
renovaci 6n se haya pedi do dentro del plazo de gracia.

Cunmplidos los requisitos previstos en |los parrafos prinero vy
segundo del presente articulo, el Registro de |l|a Propiedad
| ndustrial inscribira la renovaci6n sin mas tramte. La renovaci 6n
no serd objeto de examen de fondo ni de publicacio6n

Articul o 22°- Modificacio6n en |la renovaci 6n. En una renovaci 6n no
podré introducirse ningan canbio en la nmarca ni anpliarse la lista
de | os productos o servicios cubiertos por el registro.
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La inscripcién de |la renovaci 6n menci onara cual quier reduccion o
limtaci 6n efectuada en la lista de |os productos o servicios que
| a marca di stingue.

Articulo 23°- Correccion y limtacién del registro. E titular de
un registro podra pedir, en cual quier nonmento, que el registro se
nodi fique para corregir algun error. No se admitird |la correccion
si inplica un canbio esencial en la marca o una anpliacion de |la
lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

El titular de un registro podrd pedir, en cual quier nonmento, que
se reduzca o |limte la lista de productos o servicios cubiertos
por el registro. Cuando aparezca inscrito algun derecho relativo a
la marca en favor de terceros, la reduccién o limtacion
Uni camente se inscribird previa presentaci 6n de una declaraci6n
escrita del tercero, con la firma certificada notarial mente, en
virtud de la cual consciente en reducir o limtar la lista.

El pedido de correcciodn, reduccion o limtacién del registro
devengara | a tasa establ eci da.

Articulo 24°- Division del registro. El titular de un registro
podréa solicitar, en cual quier nonento, que el registro de |la narca
se divida a fin de separar, en dos o mas registros, |os productos
0o servicios de la lista del registro inicial. Cada registro
fraccionario conservara |a fecha del registro inicial.

El pedi do de divisién devengara | a tasa establ eci da.
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Derechos, obligaciones y limtaciones relativas al registro

Articul o 25°- Derechos conferidos por el registro. El titular de
una marca de fabrica o de conmercio ya registrada gozara de

derecho exclusivo de inpedir que, sin su consentimento, terceros
utilicen en el curso de operaci ones conerciales, signhos idénticos
o simlares para bienes o0 servicios iguales o parecidos a |os
registrados para l|la marca, cuando el uso dé lugar a Ila
probabilidad de confusidon. Por ello, el registro de una narca
confiere, a su titular o a |os derechohabientes, el derecho de
actuar contra terceros que, sin su consentimento, ejecuten alguno
de | os siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o
senejante sobre productos o servicios para los cuales fue
registrada |la marca o sobre productos, envases, envolturas,
enbal aj es o acondi ci onam entos de esos productos relaci onados con
| os servicios para | os cuales se registrd |a marca.

b) Suprimr o nodificar |la marca con fines comercial es después
de haberla aplicado o colocado sobre |os productos o servicios
referidos en el literal precedente.

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, enbalajes u otros
mat eri al es anal ogos, que reproduzcan o contengan la narca, asi
cono conercializar o detentar tales material es.

d) Rellenar o volver a usar, con fines conerciales, envases,
envolturas o enbal ajes identificados con |a marca.
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e) Usar en el conmercio un signo idéntico o simlar a |la marca,
para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusion
o el riesgo de asociacion con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o simlar a |la narca
para productos o servicios cuando tal wuso pueda causarle al
titular o al derechohabiente del registro un dafio econdémico o
conercial injusto, por una dismnucion de la fuerza distintiva
del valor comercial de la marca, o por el aprovecham ento injusto
del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.

Para |os efectos de esta ley, se tiene conp acto de uso de un
signo en el conercio, ya sea que se realice dentro o fuera del
territorio nacional, entre otros usos, |os siguientes:

a) Introducir en el conercio, vender, ofrecer para |la venta o
di stribuir productos o servicios con el signo, en |las condiciones
gue tal signo determ na.

b) Inportar, exportar, alnmacenar o transportar productos con
el signo.

c) Uilizar el signo en publicidad, publicaciones, docunentos
conerciales o comnunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de
| as normas sobre publicidad aplicabl es.

Articulo 26°- Linmitaciones al derecho sobre la marca. El registro
de una marca no conferira el derecho de prohibir que un tercero
use en relacio6n con productos o servicios en el conercio, |o
si gui ent e:
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a) Su nonbre o direccion o los de sus establecimentos
mer cantil es.

b) Indicaciones o informaci ones sobre las caracteristicas de
sus productos o servicios, entre otras las referidas a Ila
cantidad, la calidad, la utilizacidén, el origen geogréafico o el
pr eci o.

c) Indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad
utilizacién, aplicacion o conpatibilidad de sus productos o
servicios, particularnente en relaci6n con piezas de recanbio o
accesori os.

La limtacién referida en el parrafo anterior operara sienpre que
el uso se haga de buena fe, no constituya un acto de conpetencia
desleal ni sea capaz de causar confusidén sobre |a procedencia
enpresarial de |os productos o servicios.

Articulo 27°- Agotam ento del derecho. El registro de la nmarca no
confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso
de la marca, en productos legitimnente narcados que haya
introducido en el conmercio, en el pais o en el extranjero, dicho
titular u otra persona que tenga el consentimento del titular, a
condi ci 6n de que esos productos y los envases o enbal ajes que
estén en contacto inmediato con ellos no hayan sufrido ninguna
nodi fi caci 6n, alteracién o deterioro y que no causen perjuicio al
titular o derechohabiente.

Articul o 28°- Elenentos no protegidos en marcas conplejas. Cuando
la marca consista en una etiqueta u otro signo conpuesto por un
conjunto de elementos, la proteccién no se extenderd a |os
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el ementos contenidos en ella que sean de uso comin o0 necesari o en
el conercio

Articulo 29°- Adopcién de wuna nmarca ajena conb denom nacién
social. Una persona juridica no podra constituirse ni inscribirse
en un registro publico con una razon o denom naci 6n social que
incluya una marca registrada a nonbre de un tercero, cuando el uso
de esa razén o denom naci 6n pueda causar confusion, salvo que ese
tercero dé su consentimento escrito.

Articulo 30°- Indicacion de procedencia de productos. Todos |os
productos que se conercialicen en el pais deberan indicar
claramente el lugar de producci én o fabricaci 6n del producto, el
nonbre del productor o fabricante, la relacion entre dicho
productor o fabricante y el titular de la marca usada sobre el
producto, cuando no sean |la msm persona, sin perjuicio de |as
nornmas aplicabl es sobre etiquetado e informaci 6n al consuni dor.

TRANSFERENCI A Y LI CENCI A DE USO DE LA MARCA

Articulo 31°- Transferencia de la nmarca. El derecho sobre una
marca registrada o en tramite de registro puede ser transferido
por acto inter vivos o nortis causa. La transferencia debe constar
por escrito y debera inscribirse para que surta efecto frente a
terceros. La inscripcion devengar4d |la tasa establecida en Ila
presente | ey.

Toda solicitud de transferencia de marca deberd contener la
i nformaci 6n citada en los incisos a), b), c), d) y e) siguientes;
asi mi snp, debera aconpafiarse con | os docunentos nenci onados en | os
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incisos f), g) y h).

a) Nonbre de las partes y su direccién.

b) Indicaci6n de |a marca.

c) Indicacién de la clasificacién de |a marca.

d) Indicacion de |os productos o servicios protegidos por |a
mar ca.

e) Val oraci 6n del traspaso.

f) Docunento de traspaso firmado por anbas partes y, de ser el
caso, el docunento |legalizado y autenticado por el coénsul de Costa
Ri ca.

g) Poder de alguna de las partes y, de ser el caso,
debi danente | egalizado y autenticado por el coénsul de Costa Rica.
Si el mandatario ya ha actuado a nonbre de alguna de |as partes,
la indicacién del nonbre de la marca y el nunero de solicitud o
regi stro donde se encuentra el poder.

h) Pago de | a tasa correspondi ente.

Articul o 32°- Canbio de nonbre del titular. Las personas que hayan
canbi ado o nodificado su nonbre, razén social o denom naci 6n de
acuerdo con la ley, solicitaran al Registro de la Propiedad
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| ndustrial anotar el canmbio o la nodificacion en |os asientos de
| os signos distintivos que se encuentren a nonbre de ell as.

La solicitud de este canbio o nodificaci 6n debera incl uir:

a) El nonbre y la direccion del solicitante.

b) La indicacion de los signos y el nunero de solicitud o
registro

c) La especificacion de si se trata de un canbio de nonbre o
una fusi 6n de conpaifias, entre otros canbi os.

d) La indicaci 6n del nuevo nonbre del solicitante.

e) El poder de |la conpafia resultante del canbio, debi danmente
| egal i zado y autenti cado.

f) El docunmento donde consta el canbio, debidanmente |egalizado
y autenti cado.

g) El conprobante de cancel aci 6n de | a tasa correspondi ente.

El Registro de l|a Propiedad Industrial, una vez realizado el
estudi o correspondiente a este canbio, otorgara al interesado un
edicto que se publicara, a su costa y por una sola vez, en el
diario oficial.

Ef ectuada dicha publicaci6n, el Registro de |a Propiedad
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| ndustrial otorgara el certificado correspondiente al canbio o
nodi fi caci on.

Articulo 33°- Transferencia libre de |la marca. El derecho sobre
una marca puede transferirse independientenente de la enpresa o la
parte de |a enpresa del titular del derecho, y con respecto a uno,
alguno o todos |los productos o servicios para |los cuales estéa
inscrita la marca. Cuando la transferencia se limte a un producto
o servicio o a algunos de ellos el registro se dividira y se
abrira uno nuevo a nonbre del adquiriente.

Seran anul ables la transferencia y la inscripciodn correspondiente,
si el canmbio en la titularidad del derecho es susceptible de
causar riesgo de confusion.

Articulo 34°- Transferencia de marcas junto con la enpresa. E
titular de una marca registrada tendrd derecho a cederla con la
transferencia de la enpresa a la que pertenezca la marca 0 sin
el |l a.

Las marcas constituidas por el nonbre conmercial de su titular solo
podran transferirse con |la enpresa o el establecimento que
i dentifique dicho nonbre.

Articulo 35°- Licencia de uso de marca. El titular del derecho
sobre una marca registrada o en tramte de regi stro puede conceder
la licencia para usarla. Dicha licencia debera inscribirse para
gue tenga efectos ante terceros. Si se inscribe, la inscripcion
devengaréa la tasa fijada en el articulo 94 de la presente |ey.

En la solicitud de licencia de uso de nmarca deberda informarse
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sobre el tipo de licencia, la duracion y el territorio que cubre,
ademas de los requisitos establecidos en el segundo parrafo del
articulo 31 de | a presente |ey.

Conjuntanente con l|la solicitud de licencia de uso de nmarca,
deberan presentarse |os docunentos de licencia firmdos por anbas
partes y, si es del caso, debidanente |egalizados y autenticados
por el coénsul de Costa Rica. Deberan presentarse, ademas, |o0s
docunentos especificados en los incisos b), c¢), g) y h) del
articulo 31, de la presente |ey.

En defecto de estipulacion en contrario, en un contrato de
licencia, seran aplicables |as siguientes nornas:

a) El licenciatario tendr4 derecho a usar |la marca durante
toda |a vigencia del registro, incluidas sus renovaci ones, en todo
el territorio nacional y respecto de todos |os productos o
servicios para |los cual es esté registrada | a marca.

b) El licenciatario no podrd ceder la licencia ni conceder
sub-li cenci as.

c) Cuando la licencia se haya concedido cono exclusiva, el
l'i cenciante no podra conceder otras licencias respecto de la msm
marca ni de los msnbs productos o servicios; tanmpoco podréa usar
por si msno, la marca en el pais en relaci6n con esos productos o
servi ci os.
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TERM NACI ON DEL REG STRO DE LA MARCA

Articulo 36°- Control de calidad. Sienpre que se respeten |os
princi pios del debido proceso, a pedido de cual quier persona con
interés legitino y previa audiencia del titular del registro de la
marca, el Registro podra cancelar la inscripcién del contrato de
licencia y prohibir que el licenciatario use |la marca cuando, por
defecto de un control de calidad adecuado o por al gun abuso de la
licencia, ocurra o pueda ocurrir confusién, engafio o perjuicio
grave para el publico consum dor

El reglamento de esta |ley establecerda el procedi m ento
correspondi ente, respetando el debi do proceso.

Articulo 37°- Nulidad del registro. Sienpre que se garanticen |os
princi pios del debido proceso, a solicitud de cual quier persona
con interés legitino o de oficio, el Registro de la Propiedad
| ndustrial declarard la nulidad del registro de una marca, Si
contravi ene al guna de | as prohibiciones previstas en los articul os
7y 8 de la presente |ey.

No podrd declararse la nulidad del registro de una marca por
causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser
aplicables. Cuando |as causales de nulidad solo se hayan dado
respecto de al gunos productos o servicios para |os cuales |a nmarca
fue registrada, se declarard la nulidad Unicamente para esos
productos o0 servicios y se elimnaran de la lista respectiva en el
registro de | a marca.

La acci 6n de nulidad prescribirda a | os cuatro afios, contados desde
| a fecha de otorgami ento del registro.
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No se declarara la nulidad del registro de una marca por existir
un registro anterior, si se invoca l|la defensa prevista en el
segundo parrafo del articulo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse conb defensa o en via
reconvenci onal, en cual quier accion por infraccid6n de una narca
regi st rada.

La declaraciéon de nulidad tendra efecto puranmente declarativo y
retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de |os
derechos adquiridos de buena fe. Traténdose de wuna nulidad
decl arada de oficio se estara a |lo dispuesto en el articulo 173
incisos 1) al 3) de la Ley General de Admi nistraci 6n Puablica, No.
6227, de 2 de mayo de 1978.

rticulo 38°- Cancel aci 6n por generalizacién de |la marca. A pedido
de cual qui er persona con interés legitino y garantizando el debido
proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podra cancelar el
registro de una marca o limtar su al cance cuando el titular haya
provocado o tol erado que se convierta en el nonbre genérico de uno
o varios de los productos o servicios para los cuales esté
regi st rada.

Se entenderd que una narca se ha convertido en nonbre genérico
cuando, en los nedios conerciales y para el publico, ha perdido su
caracter distintivo conmo indicador del origen enpresarial del
producto o servicio al que se aplica. Para estos efectos, en
rel aci 6n con esa marca deberan concurrir |os siguientes hechos:
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a) La ausencia de otro nonbre adecuado para designar, en el
conercio, el producto o el servicio al cual se aplica |a marca.

b) El uso generalizado de |la marca, por parte del publico y en
| os nedi os conerciales, conb nonbre comin o genérico del producto
0 servicio respectivo.

c) El desconocinmiento de la marca por parte del publico, conp
signo distintivo de un origen enpresarial determ nado.

Articulo 39°- Cancelacion del registro por falta de uso de la
marca. A solicitud de <cualquier persona interesada y previa
audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de |a
Propi edad Industrial cancelara el registro de una marca cuando no
se haya usado en Costa R ca durante |os cinco afos precedentes a
la fecha de inicio de la accid6n de cancelacié6n. El pedido de
cancelacion no procedera antes de transcurridos cinco afos
cont ados desde |la fecha del registro de |a marca.

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

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

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

Articulo 40°- Definicion de uso de la marca. Se entiende que una
marca registrada se encuentra en uso cuando |os productos o
servicios que distingue han sido puestos en el conercio con esa
marca, en l|la cantidad y del nobdo que nornmal nente corresponde,
tomando en cuenta |a dinensién del nmercado, |la naturaleza de |os
productos o servicios de que se trate y l|las nodalidades bajo |as
cual es se conercializan. Tanbién constituye uso de la marca su
enpleo en relacién con productos destinados a |la exportacién a
partir del territorio nacional o con servicios brindados en el
extranjero desde el territorio nacional

Una marca registrada deberéd usarse en el conercio tal cono aparece
en el registro; sin enbargo, el uso de |la marca de nanera
diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a
detalles o elenmentos que no son esenciales y no alteran Ila
identidad de la marca, no sera notivo para cancelar el registro ni
disminuird | a protecci 6n que él confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona
autorizada para ello sera considerado conp efectuado por el
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titular del registro, para todos |los efectos relativos al uso de
| a marca.

Articulo 41°- Disposiciones relativas al uso de la marca. No se
cancelaréd el registro de una marca por falta de uso cuando esta
falta de uso se deba a notivos justificados.

Se reconoceran, cono notivos justificados de la falta de uso |as
circunstancias que surjan independientemente de l|la voluntad del
titular de la marca y que constituyan un obstéculo para usarla,
tales conb las restricciones a la inportacion u otros requisitos
oficiales inmpuestos a |os productos o servicios protegidos por |a
mar ca.

Articul o 42°- Prueba del uso de la marca. La carga de |a prueba
del uso de la marca correspondera a quien alegue |la existencia de
l a nulidad.

El uso de la marca se acreditara por cual quier nedio de prueba
admtido por la ey, gue denuestre que ha sido usada
ef ecti vanent e.

MARCAS NOTORI AMENTE CONOCI DAS

Articul o 44°- Protecci6n de |las marcas notorianmente conoci das. Las
di sposiciones del titulo Il seréan aplicables, en |o procedente, a
| as mar cas not ori anente  conoci das, bajo reserva de |as
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di sposi ci ones especi al es contenidas en este titulo.

La presente ley le reconoce al titular de una nmarca notorianmente
conocida, el derecho de evitar el aprovecham ento indebido de |a
notoriedad de la marca, |a dismnucion de su fuerza distintiva o
su valor, conercial o publicitario, por parte de terceros que
carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, e

Registro de |la Propiedad Industrial podra rechazar o cancelar el
registro y prohibir el uso de una marca de fabrica o de conercio o
bien de una marca de servicio que constituya la reproducci6n,
imtacion o traduccién de wuna marca notorianente conocida vy
utilizada para bienes idénticos o simlares, la cual sea
suscepti bl e de crear confusion.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrard conp narca
| os signos iguales o senmejantes a una marca notorianente conoci da,
para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de |la
marca por parte del solicitante del registro, pueda crear
confusi6bn o riesgo de asociacion con |os bienes o servicios de la
persona que enplea esa nmarca, constituya un aprovecham ento
injusto del prestigio de |la marca o sugiera una conexi 6n con ella,
y sSu uso pueda |esionar |los intereses de esa persona.

Lo dispuesto en el tercer parrafo de este articulo no se aplicara
cuando el solicitante sea el titular de |la narca notorianente
conoci da.

Para |los efectos de denostrar la notoriedad de |la marca, podran
enpl earse todos | os nmedi os probatori os.

Articulo 45°- Criterios para reconocer |a notoriedad. Para
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determnar Si una nmarca es notorianmente conocida se tendran en
cuenta, entre otros, |los siguientes criterios:

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

b) La intensidad y el é&nbito de difusién y publicidad o
pronoci 6n de |la narca

c) La antigledad de la marca y su uso constante.

d) El analisis de producci én y nercadeo de |os productos que
| a marca di stingue.

MARCAS COLECTI VAS

Articulo 47°- Solicitud de registro de la nmarca colectiva. La
solicitud de registro de una marca col ectiva debe indicar que su
objeto es una marca colectiva e incluir tres ejenplares del
regl anento para enpl earl a.

El reglamento de enpleo de la marca colectiva debe precisar |as
caracteristicas o cuali dades que seran comunes de |os productos o
servicios para los cuales se usard la nmarca, |las condiciones vy
nodal i dades bajo |as que podr4a enplearse la narca y |as personas
con derecho a wutilizarla. Tanbién contendra |as disposiciones
conducentes a asegurar y controlar que |la marca se use conforne al
reglanento de enpleo y las sanciones en caso de incunplirse el
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regl ament o.

Articulo 48°- Examen de la solicitud de la marca colectiva. E
examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluiré
la verificacion de los requisitos del articulo 47 de la presente
| ey.

Articulo 49°- Registro y publicacion de la marca colectiva. Las
marcas col ectivas seran inscritas en el registro de nmarcas; en él
se incluira una copia del reglanmento de enpleo de |a narca.

Articulo 50°- Canbios en el reglanento de enpleo de la marca
col ectiva. Los canbios introducidos en el reglanento de enpleo de
la marca col ectiva seran conuni cados por su titular al Registro de
| a Propiedad Industrial. Se inscribirdn en el registro nediante el
pago de |la tasa establecida en el articulo 94 de esta |ey.

Articulo 51°- Licencia de la marca colectiva. Una marca col ectiva
no podra ser objeto de licencia de uso en favor de personas
distintas de las autorizadas para usar |la marca de acuerdo con su
regl amento de enpl eo.

Articulo 52°- Uso de narca colectiva. El titular de una nmarca
col ectiva podra usar, por si msnmo, la marca sienpre que tanbién
la wutilicen las personas autorizadas de conformdad con el
reglamento de enpleo de la marca. El uso de una marca colectiva
por parte de |as personas autorizadas se considerara efectuado por
el titular.

Articulo 53°- Nulidad del registro de la marca col ectiva. A pedido
de cual qui er persona interesada y previa audiencia del titular del
registro de la marca, el Registro declarara la nulidad del
registro de una marca colectiva en cualquiera de |o0s siguientes
casos:

a) Si la marca fue registrada en contravencién de |os
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articulos 7 u 8 de la presente |ey.

b) Si el reglanmento de enpleo de |la marca es contrario a |la
noral o el orden publico.

c) Si, durante mas de un afio, |la marca col ectiva es usada solo
por su titular y no por l|as personas autorizadas confornme al
regl amento de enpl eo de | a marca.

d) Si el titular de la marca colectiva |la usa o permte usarla
de manera que contravenga |as disposiciones de su reglanento de
enpleo o de nobdo que resulte susceptible de engafiar a | os nedios
conerciales o al publico, sobre el origen o cualquier otra
caracteristica de los productos o servicios para |los cuales se
enplea | a marca

El Registro actuara de oficio y declarard la nulidad, si la marca
fue registrada en contravencion de los articulos 7 o 47 de la
presente |ley. En todo caso, debe garantizarse |a aplicacién de |os
princi pios del debido proceso y de |o dispuesto en |os incisos 1)
al 3) del articulo 173 de la Ley General de Adm nistracion
Publica, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.

Marcas de certificaci on

Articulo 55°- Titularidad de la nmarca de certificaci6on. Podra ser
titular de una marca de certificaci 6n una enpresa o institucién de
derecho privado o publico, o bien un organismb estatal o
paraestatal, nacional, regional o internacional, conpetente para
realizar actividades de certificaci 6n de cali dad.

Articulo 56°- Fornalidades para el registro. La solicitud de
registro de una marca de certificacion debe aconpafarse de un
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reglamento de uso de la marca, el cual fijara las caracteristicas
garanti zadas por la presencia de la marca y la manera conp se
ejercera el control de calidad antes y después de autorizarse el
uso de la marca. El reglamento sera aprobado por |a autoridad
adm ni strativa conpetente en funci6n del producto o servicio de
gque se trate y se inscribird junto con |a marca.

Articulo 57°- Duracion del registro. Cuando el titular de

registro de la marca de certificacion sea un organisnp estatal o
par aest at al , el registro tendra duraci6n indefinida y se
extinguird con la disolucidn o desaparicién de su titular. En |os
demas casos, el registro de la marca durara diez afios y podra ser
r enovado.

El registro de una marca de certificacion podrd ser cancel ado en
cual quier tienpo a pedido de su titular.

Articulo 58°- Uso de |la marca de certificacion. El titular de una
marca de certificacién autorizard el uso de la nmarca a toda
persona cuyo producto o servicio, segun el caso, cunpla |las
condi ci ones determ nadas en el reglanento de uso de | a narca.

La marca de certificacion no podrd ser usada para productos ni
servicios producidos, prestados o conercializados por el propio
titular de | a marca.

Articulo 59°- Gravanen 'y transferencia de l|a nmarca de
certificacion. Una marca de certificacion no podra ser objeto de
carga o gravanen al guno; tanpoco de enbargo u otra mnedi da cautel ar
o de ejecuci 6n judicial.

Una marca de certificacién solo podra ser transferida con la
entidad titular del registro. En caso de disolucidn o desaparicion
de la entidad titular, la marca de certificacion podra ser
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transferida a otra entidad idbnea, previa autorizacidén de la
aut ori dad guber nanental conpetente.

Articulo 60°- Reserva de la marca de certificaci 6n extinguida. Una
marca de certificacién cuyo registro sea anulado o deje de usarse
por disoluci 6n o desaparicion de su titular, no podréa ser enpl eada
ni registrada cono signo distintivo durante un plazo de diez afos
cont ados desde |a anul aci 6n, disolucién o desaparicion, segun el
caso.

REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS S| GNGS DI STI NTI VOS'

Articulo 3°—Requisitos conmunes de toda prinera solicitud. Sin
perjuicio de los requisitos especiales establecidos en la Ley vy
este Regl anento para cada caso en particular, la prinera solicitud
relativa al registro de una marca u otro signo distintivo se
dirigira al Registro y deber& contener |os siguientes requisitos:

a) Nonbre y direcci 6n exacta del solicitante

b) Tratandose de personas juridicas, el lugar de su constitucioén vy
su domcilio;

c) Nonbre del representante legal , su domcilio, direcciéon y
cal i dad en que conparece

d) Direccidon exacta apartado postal, fax para recibir
noti fi caci ones, o] cual qui er otra conuni caci 6n por medi o
el ectréni ca.

e) Lugar y fecha de la solicitud cuando se reclanmen priori dades.
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f) Firma del solicitante y o del abogado que |lo auxilia, cuando
fuere el caso

Articul o 4° —Repr esent aci on. Cuando qui en conpar ezca en
representacién de otra persona, sea conp mandatario O
representante | egal de una persona juridica, hubiese ya acreditado
su personeria con anterioridad, ademas de indicar |a infornmacién a
que se refiere el parrafo segundo del articulo 9 de la Ley podré
adjuntar a su solicitud fotocopia del poder o nonbramento
correspondi ente del que hace nenci 6n.

Articulo 5°—Requisitos de las gestiones a las solicitudes en
tramte. Se deberd indicar en |los escritos que se presenten a |as
gestiones en tranite:

a) El nanero de expediente a que se refiere | a gestion;
b) El nonbre del solicitante o de quien | o representa;
c) El signo distintivo al que se refiere.

d) Los requisitos contenplados en el articulo 3.

Articulo 6°—Reposicién de  docunentos. El registro podra
proporcionar copia de todos |os docunentos enmitidos que confornen
un expedi ente

Articulo 8°—Notificaciones. El Registro notificard sin necesidad
de gesti én de parte todas aquellas resoluciones en |as que ordene
la realizacion de un acto, en las que requiera la entrega de un
docunento y las resoluciones definitivas que se emtan en
cual esqui era de |as formas siguientes:
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a) En la sede del Registro expresanente en forma personal;

b) En la direccién sefalada por el solicitante por correo
certificado o

c) Fax o cual quier nedio el ectronico.

Los plazos establecidos en la Ley o este Reglanmento se conputaran
a partir del dia siguiente en que se practique |la notificacidn
correspondi ente, sea personal , por fax o cualquier otro nedio
el ectrénico. El plazo por correo certificado se conputara después
de los cinco dias habiles siguientes de puesta en el correo, la
resol uci 6n correspondi ent e.

Articulo 10.—Prioridad. La copia certificada de la solicitud
prioritaria que se considera conop prinmera, tal y conp |lo refiere
el dultino parrafo del articulo 5 de la Ley, debe acreditar que la
m sma constituye un depdsito nacional regular de conform dad con
lo previsto en el articulo 4 del Convenio de Paris.

Cuando el ultino dia del plazo establecido en |la Ley para invocar

un derecho de prioridad de wuna solicitud fuere inhabil, el
vencimento de dicho plazo se correrd para el dia habil innmediato
si gui ent e.

Articulo 11.—FPrioridad miltiple. Cuando en la solicitud se
i nvoquen prioridades miltiples o parciales se indicaran |os datos
relativos a todas &ellas y se presentaran 1|os docunentos
correspondientes tal y conpb lo indica el Convenio de Paris.

Para tal es efectos, se entendera por:
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a) prioridad miltiple la que se invoca cuando la lista de
productos o servicios de la solicitud presentada conbina |as
listas de productos o servicios de dos o mhs solicitudes
prioritarias;

b) prioridad parcial |a que se invoque cuando la Ilista de
productos o servicios de l|la solicitud presentada incluye solo
parci al mente | os productos o servicios conprendidos en la |lista de
la solicitud prioritari a.

Cuando se invoque en la solicitud de registro una prioridad
tenporaria para hacer valer |la proteccion conforne al articulo 11.
4) del Convenio de Paris, se aconpafiard |a constancia emtida por
| a organi zadora de |a exposicion internacional, con |la traduccidn
sinpl e que fuese necesaria, en la cual se certifique Ia exhibiciodn
de | os productos o servicios con |la marca y se indique |la fecha en
qgue el los fueron exhi bidos por prinera vez en |a exposicién.

Articulo 14.-Abandono. Cuando se tenga una solicitud por
abandonada de acuerdo a lo prescrito en el articulo 85 de la Ley,
el Registrador |lo harad constar en |os antecedentes que obran en
| as bases de datos y ordenara su archivo, firmando |a resol uci 6n
di ctada en el respectivo expediente.

Articulo 15.—Pesistimento. El interesado podra desistir de su
solicitud en cualquier nmonento del tréamte, para |lo cual debera
presentar su peticion de conformdad con el articulo 5 de este
regl amento. Estando |a peticion ajustada a |lo prescrito en la Ley
y este Reglanento, el Registro ordenara el archivo del expediente,
previa notificacion de las demds partes en el procedimento, si
fuere el caso.

Articulo 16.—Requisitos de la solicitud. Ademas de cunplir |os
requi sitos indicados en el articulo 9 de la Ley y |os previstos en
el articulo 3 de este Reglanento, la solicitud de registro de una
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marca u otro signo distintivo deberaé:

a) Indicar si la marca cuya inscripcion solicita es de féabrica, de
conerci o o de servici0s;

b) Consignar la direccién exacta del establecimento fabril,
conercial o de servicios e indicar el pais de origen de
di stintivo solicitado;

c) Adherido a la solicitud de la marca o distintivo solicitado,
cuando sea denoninativa con grafia, forma o color especiales, o
figurativa, mxta o tridinensional, |las cuales deben ser claras y
suficientemente |egibles; que podran tener hasta un nininbo de 8
centinmetros por 8 centinmetros y méaxino de 10 centinmetros por 10
centinetros.

d) Presentarse con l|a firma del solicitante debidanmente
aut enti cada por abogado en su caso.

e) Adjuntar |os docunentos que de conformdad con la Ley o este
Regl anento sean necesarios para la inscripcién del distintivo
solicitado, salvo que en dichas disposiciones se permta su
present aci 6n posterior.

Trat Andose de una marca tridi mensional, |as reproducci ones deberan
representar el signo en forma grafica o fotografica bidinmensional.
Las reproducciones podran consistir en una vista Unica o varias
vistas diferentes.

Articulo 17.—+tistado de productos o servicios. La Ilista de
productos o servicios para los cuales se solicita la inscripcion
de la marca se hara preferentenente utilizando |los nonbres o
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denom naci ones que aparecen en la lista alfabética de la
Clasificacién de Productos y Servicios, salvo que ésta no
contenplare | a denom naci 6n comin o usual del producto o servicio
tal y conb es utilizada en el lenguaje corriente o en |0s usos
conerciales del pais. Para el efecto, el Registro nmantendra a
di sposicion de |los usuarios ejenplares o copias de Ila
Clasificaci én vigente, para que pueda ser consultada sin costo
al guno.

Cuando uno o nas de l|los productos o servicios incluidos en |a
enunmeraci 6n de la solicitud se hubieren designado en térm nos
i npreci sos, fueren inconprensibles o no coincidieren con |la clase
para la cual la solicitud se hubiere presentado, el Registro |lo
notificard al solicitante para que corrija l|la enuneracio6n, de
conformidad con |l o previsto en el articulo 13 de |a Ley.

Articulo 18. —+Formas de presentaci 6n de un registro. Por el solo
hecho de la presentacién de la solicitud de registro de narca o
signo distintivo, se entenderd que el solicitante pretende |a
inscripcién y protecci6on del nmisno, tal y conmb aparece en la
solicitud o, en su caso, en |as reproducciones que deben
aconpafarse a la m sma

Si el solicitante no deseare hacer reservas sobre representaci6n
grafica o color especificos, la marca se presentard en escritura
nor mal medi ante |etras, cifras y/o signos de puntuacion
mecanogr afi cos en mayudscul as y/ o mi nuscul as.

Articulo 19.-bBivision de la solicitud. A efectos de formar el
expedi ente correspondiente a solicitudes fraccionarias en materia
de marcas, el solicitante debera presentar las |istas de productos
0 servicios agrupados segun corresponda para cada una.

Si antes de presentarse el pedido de divisidén o fraccionaniento,
se hubiere notificado al gun requerimento de forma, no se atendera
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la divisién mentras no se hubiese subsanado el error u om siédn.
En igual forma se procederd cuando se hubiesen notificado
objeciones que a juicio del Registro inpiden acceder a Ila
sol i ci tud.

La publicacion del aviso de la solicitud efectuada antes de la
divisiéon surtiréa efectos para cada solicitud fraccionari a.

Articulo 20.—Exanmen de la solicitud. Si conb consecuencia del
exanen a que se refiere el articulo 14 de la Ley, el Registro
advirtiese que el signo solicitado se encuentra conprendido en
alguno de |los casos de prohibicién, ademias de indicarlos en la
resol uci 6n debera brindar los notivos que a juicio de Ila
instituci 6n sustentan la o | as obj eci ones.

Si |l as objeciones encontradas fueren procedentes Unicanmente para
parte de | os productos o servicios para |los cuales se solicite |a
marca, las msmas se haran s6lo con relacién a esos productos o
servi ci os.

Si el signo solicitado contuviere un elemento carente de carécter
distintivo cuya inclusion pudiera crear dudas en cuanto al al cance
de la proteccién de la nmarca, el Registro tanbién podra indicarlo
en su resolucién para que el interesado pueda, nediante |a
nodi fi caci 6n de su solicitud, declarar que no se reserva derecho
excl usivo al guno sobre ese el enento.

Articulo 21.—Publicacion. Ademas de la informacidén a que se
refiere el articulo 15 de la Ley, el aviso que debe publicarse
respecto a la solicitud de inscripcion de una marca deberé
contener | o siguiente:

a) La marca tal y conb se hubiere solicitado, incluyendo sus
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el ement os denom nativos, figurativos y la indicaciodn que |la narca
ha sido solicitada en color, si fuere el caso.

b) Cuando proceda, |la nmencion de que la solicitud se refiere a una
marca col ectiva o de certificacién

Articulo 22.—posicion al regi stro. Sin perjuicio de los
requi sitos comunes establecidos en el articulo 3 de este
Regl anento, el escrito de oposicién podré& contener | o siguiente:

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

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

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

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

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

f) Si la oposicioén se basa en un derecho de autor o en un derecho
sobre un diseflo industrial, debe aconpafiarse |a representacion
grafica del elenento protegido, cuando proceda; y
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g) Adjuntar una copia de la solicitud inicial de registro de l|a
marca, en el caso que |la oposicion se base en el uso anterior de
esa marca; dicha copia podra asim sno aconpafiarse dentro del plazo
de los quince dias siguientes a la fecha de presentacion de |a
oposi ci on.

Articulo 22.—posicion al regi stro. Sin perjuicio de los
requi sitos comunes establecidos en el articulo 3 de este
Regl anento, el escrito de oposicién podré& contener | o siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articulo 25.—4nscripcion. La inscripcién de wuna nmarca podra
realizarse nmedi ant e cual qui er procedi m ento i déoneo, sea,
nmecani co, electrénico o informati co adecuado y debera contener:

a) Nonbre, domcilio y nacionalidad del titular vy, si fuere
persona juridica, el pais de su constitucion

b) Nonbre del representante | egal, cuando sea el caso;

c) La marca si se trata de un signo puranmente denom nativo y, Si
se tratase de un signo denom nativo con grafia, forma o color
especiales, o de marcas figurativas, mxtas o tridinensionales,
con o sin color, se incluird una reproducci én de la msnma

d) La lista de los productos o servicios que distingue el signo,
con indicacion del ninero o nunmeros de la clase de Ila
Clasificaci 6n Internacional de Productos y Servi cios.

e) Si se hubiere invocado prioridad, el pais u oficina regional en
donde se present6 la solicitud prioritaria, su fecha de
presentaci 6n y el nuamero que | e hubiese sido asignado.

f) Las fechas de inicio y vencimento del plazo de vigencia; y

g) El nunero de registro, fecha y firma del Director del Registro
o del funcionario autorizado para el efecto, en l|a orden de
i nscripci 6n que consta en el expediente.
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Articulo 26.—< ertificado de registro. El certificado de registro
del signo que debe expedirse al titular contendra |la informaci 6n a
que se refiere el articulo anterior.

Articulo 27.—-4so de nmarca registrada. Las marcas registradas
deberan Ilevar al aplicarse a |los productos, nercancias o
servicios que distingan, la |eyenda: "Marca Registrada”" o el signo
equivalente "R'. Si |los productos, nercancias o0 servicios no se
prestaren a ello, las menciones a que se refiere este articulo
deberan aparecer en las envolturas, cajas, envases, enpaques O
reci pientes en que se contengan al expenderse al publico. La
om si6n de las anteriores |eyendas no afectard la validez de |os
signos distintivos.

Articul o 28. —Renovaci 6n. Cunplidos | o0s requisitos previstos en |os
articulos 21 y 22 de la Ley, el Registro procedera sin mas tramte
a asentar la msm en la base de datos donde consta sus
antecedentes registrales y nediante razén efectuada en el
expediente. El Registro expedirda al titular una certificacion,
donde conste la vigencia de su derecho

Articulo 29.-Bbe l|a transferencia de los signos. Solicitada la
transferencia de titularidad de un signo registrado, o del derecho
derivado de una solicitud en tramte, el Registro procedera a
examinar si la msnma se ajusta a lo previsto en los articulos 31

32, 33 y 34 de la Ley y 3 de este Reglanento, asi conp si se
adjunta |la docunentaci 6n correspondiente y, si fuere procedente,
se ordenard y se asentard la infornmacion a sus antecedentes
registrales en |la base de datos y en el respectivo docunento,
em ti éndose |l a certificacion correspondi ente.

Articulo 30.—+nscripcion de |licencias. Para efectos de la
inscripcién de una licencia de uso de marca, |os docunentos que

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



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

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

deben presentarse con la solicitud pueden consistir en el propio
contrato, en la seccién o parte del msnb que se refiere a la
licencia, o bien, en un resunen que contenga conb nininb |a
si gui ente infornaci on:

a) Los nonbres del titular y del licenciatario;

b) La marca o marcas objeto de la licencia con indicaci 6n de sus
nuneros de registro y de | os productos o servicios que conprende;

c) El plazo de la licencia, si |o hubieren pactado;

d Si la licencia es exclusiva o no y las condiciones, pactos o
restricciones convenidas respecto al uso limtado o ilimtado de
un registro; y su estimacion (articulo 1056 del Codigo Fiscal).

e) Un resunen de las estipulaciones relativas al control de
calidad, si se hubieren pactado.

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

a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o
servicios, a los que se aplica |la narca.

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

c) Los circulos enpresariales o conerciales que actuan en giros
relativos al tipo de establecimento, actividad, productos o
servicios a |los que se aplica |la marca.
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Articulo 32.—Réginen Aplicable. Ademds de las disposiciones
especi ales contenidas en este capitulo, son aplicables a |as
solicitudes de registro de marcas «colectivas y de nmarcas
certificacion las disposiciones sobre marcas contenidas en este
Regl amento, en | o que resulten pertinentes.

Articulo 33.Fitular de una nmarca colectiva. Podran solicitar la
inscripciéon de una narca colectiva cualquier asociacién de
fabricantes, productores, artesanos, agricultores, industriales,
prestadores de servicios o conerciantes que, de conform dad con |la
| egi sl aci 6n que | es sea aplicable, tengan personalidad juridica.

Articulo 34.—Reglanmento de uso de narca colectiva. Adenas de la
informacién a que se refiere el articulo 47 de la Ley, el
regl amento de uso de una nmarca col ectiva debera contener

a) La denomi nacién o identificacién de la entidad solicitante, su
domicilio y direcci6n de su sede principal

b) El objeto de | a asoci aci 6n;

c) El o6rgano de adm nistracion que conforme su propia normativa
esté facultado para representar a |a entidad;

d) Los requisitos de afiliacién;
e) Los requisitos que deben cunplir l|as personas afiliadas para

obtener | a autorizaci 6n de utilizaci 6n de | a narca;

f) Las caracteristicas o cualidades comunes que deben presentar
| os productos o servicios referidas al origen geogréafico, al npdo
de fabricacion, a los nmateriales enpleados o a cualquier otro
aspect o;

g) Las reglas y demas condiciones o nodalidades a que debe
sujetarse el uso de la marca colectiva por las personas
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aut ori zadas;

h) Los mecani snos de vigilancia y verificacion para el control del
uso de la marca colectiva conforme a las reglas y condiciones a
gue se refiere la literal anterior;

i) Las infracciones y correspondi entes sanciones por el uso de |la
marca en forma distinta de 1o regulado en el reglanento,
i ncluyendo | a suspensi 6n o cancel aci 6n tenporal o definitiva de la
aut ori zaci 6n de uso.

j) Los procedimentos para |la aplicaci 6n de | as sanci ones; y

k) Los nedios de inpugnacion de las decisiones relativas a |la
concesi 6n de autorizaciones 0o a su suspensi 6n o cancel aci 6n.

Articul o 35. [Reglanmento de uso de nmarca de certificaci 6n. Adenmas
de la informaci 6n a que se refiere el articulo 56 de la Ley, y sin
perjuicio de otros requisitos que requiera la autoridad
adm ni strativa conpetente para |a aprobaci 6n de |os reglanentos de
uso de narcas de certificacion, éstos deberan contener, cono
ni ni no:

a) La denominacién o identificacién de la entidad solicitante, su
domicilio y direcci 6n exacta de su sede princi pal

b) El objeto de |a entidad.

c) El o6rgano de adm nistracion que conforme su propia normativa
esté facultado para representar a |a entidad.

d) Los requisitos que deben cunplir las enpresas para solicitar |a
autorizaci6n de uso de la marca de certificacion, incluidas |as
caracteristicas o cualidades que deban concurrir en |os productos
0 servicios para |los cuales se autorice el uso de |a narca.

e) Las reglas y demas condiciones o nodalidades a que debe
sujetarse el uso de la marca de certificaci6on por |as personas
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aut ori zadas.

f) Los mecanisnps de vigilancia y verificaci é6n para el control del
uso de |a marca de certificacién conforne a las reglas vy
condiciones a que se refiere la literal anterior, antes y después
de otorgada | a autorizaci 6n de uso de |a narca.

g) Las causales que daradan lugar a l|la termnacion de Ila
aut ori zaci 6n para el uso de |l a marca.

Articulo 36.—Eenplares de los reglanentos. Con la solicitud de
registro de una marca colectivas o de certificacion deberé
presentarse tres ejenplares de |os reglanmentos de uso, uno en
soporte papel y los restantes dos en version electrénica en un
soporte nagnético, debidanente identificados y en lenguaje o
programa de ordenador conpatible con el utilizado en el sistemn
del Registro.

Articulo 37.—kxanen de l|a solicitud. Cuando se trate de
solicitudes de registro de una marca col ectiva, en la que el signo
haga referencia al origen geografico, nodo de fabricacidn

materi al es enpleados o a cualquier otra caracteristica comin, no
podra objetarse el registro por el hecho que el signo se estine
descriptivo, sienpre que no sea engafoso.

Cuando |la marca colectiva haga referencia a wuna indicacion
geografica el registro serd denegado si ésta se ha convertido en
un nonbre genérico de los productos o servicios que |la narca
pretende identificar. Asimsnp, la inscripcion sera denegada si
| as caracteristicas del producto se deben exclusiva o
esenci al nrente al nedi o geografi co.

Si en el Reglanento de Uso de una marca col ectiva se describen |as
caracteristicas comunes que deben conpartir | os usuarios
autorizados, el Registro verificard que l|as condiciones de
afiliaciéon a la entidad titular permitan |la admsién de toda
persona capaz de cunplir con esos requisitos.
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Articul o 38.-Actualizaci 6n de informaci6n. El titular de una marca
de certificaci én comunicara al Registro todo canbio introducido y
autorizado en el reglanento de enpleo de la narca, asi conp
aquel l os canbios relativos a las normas o estandares de calidad
gue aplica cono par anetro par a la eval uaci 6n de | as
caracteristicas que se garanticen en |los productos o servicios a
| os cual es pueda i ncorporarse |a narca.

Articul o 38.-Actualizaci 6n de informaci6n. El titular de una marca
de certificaci én comunicara al Registro todo canbio introducido y
autorizado en el reglanento de enpleo de la narca, asi conp
aquel l os canbios relativos a las normas o estandares de calidad
gue aplica cono par anetro par a la eval uaci 6n de | as
caracteristicas que se garanticen en |los productos o servicios a
| os cual es pueda i ncorporarse |a narca.

3 JURI SPRUDENCI A

CARACTERI STI CAS, ALCANCES, REGULACION NORMATIVA, Y SIMLITUD DE
MARCA CON OTRA YA | NSCRI TA CAUSA CONFUSI ON

[ TRIBUNAL PRIMERO CIVIL ]°.

“I'l.- La sociedad actora sostiene que es la duefia Unica vy
exclusiva del distintivo conercial “CONEJO, el cual se encuentra
inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial segun acta
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nunero 72721, folio 198, tonpo 175 desde el 9 de agosto de 1990

clase O Ademds, conp parte integrante del derecho inscrito del
nonbre conercial, existe un disefio o logotipo que nmnuestra la
figura carituresca de un conejo. La enpresa, agrega |a demandante,
se dedica a la venta de todo tipo de repuestos, refacciones y
accesori os en general para vehicul os autonotores. Por nuchos afios
realiza esa actividad y su nonbre conercial es nuy reconoci do dada
la trayectoria y esfuerzo enpresarial. Afade, ademéds, que funciona
en 4 |ocales debidanmente identificados en Avenida San Martin en
San José centro entre calles 8 y 10, en Quadal upe de Goicoechea
frente al antiguo Cne Reina, otro en San José en Paseo de |os
Estudi antes 50 metros al Sur del Mas X Menos y el dltinmo en San
Sebastian 200 netros al Norte de la rotonda. N ngun otro

establecimento nercantil, continita diciendo la actora, se
encuentra autorizado ni cuenta con licencia otorgada para utilizar
el nonbre conerci al “CONEJO'. Por esa razon, denmanda por

conpetencia desleal a Roma Conejo Sociedad Ano6nima, quien vende
repuestos en un local ubicado en San José, de la Mac Donald' s Y
Giega 50 nmetros al Norte. Aporta un juego de fotografias donde
sobresale la palabra “Conejo” y utilizan tanbién una figura del
animal. La accionada contesta en forma negativa. Sostiene que su
razon social se encuentra inscrita y se conpone de |as dos prinera
letras de los nonbres de |los socios (hermanos) y del apellido
comin que es “Conejo”. En esos térmnos, dice que no ha existido
mala fe en el enpleo de |a propaganda y el dibujo del conejo cono
animalito es nuy diferente. Qpuso |as excepciones de falta de
derecho, falta de legitimcion en sus dos nodalidades, falta de
interés actual y la mal denom nada “genérica sine actione agit”.
En el fallo de prinmera instancia, el Juzgado a-quo rechaza tanto
el incidente de docunentos extenporéaneos cono |as defensas
perentorias opuestas. Declara con lugar, en forma parcial, la
demanda con costas a cargo de | a demandada. De ese pronunci am ento
recurren anbas partes y, por tratarse de un fallo estimtorio,
salvo en cuanto rechaza l|a partida por dafio a la imagen, |o
correcto es abordar en priner lugar los notivos de inconform dad
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de |la parte demandada. Para ese efecto, es preciso explicar la
natural eza juridica de la conpetencia desleal en el marco de |a
propi edad intelectual. Il11.- La propiedad intelectual es producto
de la labor de la nente del honbre, fonenta y tutela esa
creatividad humana. Por su gran valor universal, es la disciplina
juridica de mayor sistematizaci 6n nundial. Son bienes inmateriales
de caréacter intelectual y con un gran contenido creativo,
rel aci onado con | a conpetencia econdmca. Se trata de una ranma que
otorga a sus titulares derechos subjetivos de proteccidén y se
traduce en un activo valioso, quizas el mayor de todos, dentro de
una enpresa. Su inportancia es nmas que evidente. Toda persona esta
involucrada en |a propiedad intelectual, desde que utiliza el
reloj despertador en las nafianas. Asi sucede con todas |as
actividades diarias. Por esa razon, desde vieja fecha ha existido
la preocupacién de regular todo lo relativo a la propiedad
intelectual. En 1883 surge el Convenio de Paris para proteger |a
propi edad industrial. En 1886 el Convenio de Berna para proteger
las obras literarias y artisticas. En 1893 se crea el Birpi para
unir anbas protecciones. La O ganizacién Mndial de Propiedad
Intel ectual (OWI) es producto del Convenio de Estocolno en 1967 y
sustituye a la Birpi. Recientenente en 1994 se suscriben 1|os
Acuerdos ADPIC rel aci onados con el conercio, entre nuchos otros

El derecho a una conpetencia |eal es un fenéneno paral el o, natura

en esta mteria. La conpetencia desleal, en consecuencia, no
otorga derechos subjetivos conb |la propiedad intelectual. Por el
contrario, pretende regular conductas y, por |lo general, su
ubi caci 6n normativa es i ndependi ent e. En definitiva, | a

conpetencia desleal son conductas contrarias a las practicas
leales en el conercio y nmuchas de ellas atentan contra |a
propi edad intelectual, cono sucede con el derecho marcario. No
obstante, tanbi én hay conductas ajenas a ese canpo y a nanera de
ejenplo se puede citar la publicidad. En Costa Rica, Ia
conpetencia desleal se encuentra regulada en una |ley especifica
denom nada: “Ley de Pronoci 6n de |a Conpetencia y Defensa Efectiva
del Consumidor”. De su articulo 17 podenbs extraer una definicion
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legal: “...se prohiben |los actos de conpetencia contrarios a |as
normas de correccion y buenos usos nercantiles, general nente
aceptado en el sistema de comercio, que causen un dafio efectivo o
anenaza de dafio conprobados. .. Tanbi én son prohi bi dos cual esqui era
otros actos o conportamentos de conpetencia desleal, de
natural eza analoga a |os nencionados, gue distorsionen I|a
transparencia del mercado en perjuicio del consumdor o |os
conpetidores”. El objetivo, se desprende de la norma juridica, es
proteger o garantizar |la trasparencia del nercado en beneficio
tanto del consumidor conb de |os agentes econémicos. |V.- La
soci edad denmandada no expresa agravios ante el Tribunal. A apelar
reitera el origen famliar de su razén social, sin que hubiese
i ntenci 6n de confundir al publico consum dor porque su clientela
acude al negocio por los socios y no por el nonbre. Aiade, el |ogo
es totalnente diferente al utilizado por la actora y no se presta
a confusi én del pablico. Por daltinp, de una manera nuy genérica,
se nmuestra inconforne con el peritazgo y la cuantificacién de |os
dafios y perjuicios. No Ileva razén. El priner acto prohibido en el
articulo 17 de la citada ley se refiere al riesgo de confusion. En
concreto dice: “a) Generen confusiodn, por cualquier nedio,
respecto del establecimento <conercial, los productos o Ia
actividad econénica de uno o varios conpetidores”. En ese sentido,
la conducta desleal no se justicia por la falta de intencién de
confundir al publico, basta con que ese efecto se haya produci do.
La prueba fotografica y la sinple conparaci6n de |la razoéon social
de la demandada, acreditan sin lugar a duda ese riesgo de
confusi 6n. El consum dor nedio de nuestro pais, especialnmente el
rel acionado con la conpra y venta de repuestos de autonoviles,
identifica con cierta claridad al local de la actora; esto es,
“repuestos conejo”. La sinple palabra “CONEJO', en esta actividad
conercial, esta intimanmente relacionada con el establecimento
conercial de |a demandante. El Tribunal no discute la fornaci én de
la razén social de |la demandada con fundanento en |os nonbres y
apellidos de |los socios, pero en aras de la transparencia del
nmercado preval ece la idea de evitar confusion. En otras pal abras,
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si bien existe la libertad conmercial, quien se introduce en el
nmercado debe respetar las reglas existentes y no tratar de
beneficiarse de la reputaci 6n ajena. Adenmas de incluir |la palabra

“CONEJO en la denom naci6n social en una enpresa igualnmente
dedicada a l|la venta de repuestos de autonptores, |a accionada
utiliza la figura ilustrativa del aninmal. Ese proceder es
contrario a la lealtad conercial, aun cuando el disefio sea un

tanto distinto. El publico no conprende la diferencia entre un
conejo nontado en un carrito o de pie sosteniendo una |lave, pues
la forma de |a figura no es tan inportante conb |o que |e proyecta
al consum dor al ver de manera general e inprecisa el aninmalito.
La figura esta relacionada con la actividad de la actora y, el
consum dor nedio, no se detiene a observar con detenimento el
di seflo. La anenaza o riesgo de confusién es clara y ello permte
confirmar lo resuelto, incluyendo |as sumas inpuestas por el a-
guo. La accionada protesta esos nontos sin concretizar |as razones
de inconform dad, sin que existan elenentos para nodificar esa
fijacion."

[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VQ ] °

"I.- Consta en autos que |la solicitante HEALTHCO Limted pretende
el registro de la marca de fabrica “CALCIBOM N para distinguir
productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos en clase 5
internacional. I1.- A la pretension dicha se opusieron |as
enpresas: UN PHARM (COSTA RICA) S. A de esta plaza, con base en la
inscripcién previa de su marca “CALCICORBIN' en la misma clase 5,
gue distingue productos farmacéuticos para |a salud hunmana,
veterinarios, nedicanentos dentales. Por su parte la enpresa
SANOFI - SYNTHELABO |INC, de Estados Unidos, por encontrarse
presentada |la nmarca “CALTONIN’ ( la cual tiene oposicién por parte
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de MEGAT HOLDING CORP ., quien tiene inscrita CALTANID ) en la
msma clase. 1ll1.- Vistos los agravios y analizados en forma
conjunta, tal y conb |lo recomenda |la noderna doctrina marcaria
encontranps que ciertamente entre la marca de fabrica propuesta
“CALCICORBIN" 'y “CALCI BOM N, Si se advierte la alegada
simlitud, pero no asi respecto de la marca “CALTONIN' |la cual no
| a posee registrada, solanente presentada, de donde en todo caso,
no existe un derecho consolidado para que tenga siquiera cabida |a
oposicion de ésta. IV.- “CALCICORBIN vy “ CALCI BOM N’ , Si
resultan senejantes desde |la perspectiva fonéctica y gréfica.
Concretanente se ofrece una palmaria infraccién de |o preceptuado
por el articulo 8 literal a) de la Ley de Marcas vigente. Se ha
reiterado en no pocas oportuni dades, que hoy dia, el derecho de
marcas de ha convertido de interés publico ya que sobre el interés
privado prevalece el del consum dor, quien nerece ser protegido
para no ser victima de engafio o confusi6n. Aunado a | o anterior
se debe proteger el fruto o resultado del trabajo y la inversion
de tienpo y dinero que |d4gicanente debe corresponder a |la enpresa
o enpresario que |lo ha obtenido con respaldo registral. De igua
forma se ha reiterado en no pocas oportuni dades que entratéandose
de productos de la clase cinco, el «criterio debe ser nas
restrictivo al encontrarse de por nedio la salud publica, donde
| as consecuenci as de una eventual confusi én pueden |legar a ser de
caracteristicas catastroficas. Cabe igualnente transcribir para el
caso bajo estudio | o expresado por el Tratadi sta argentino Breuer
Moreno (2° edicidn, pag. 257-258) que dice: “ No es necesario que
exi sta una identidad absoluta entre |as marcas cuestionadas; basta
gue, por inpresio6n visual, auditiva, fonética o de cualquier otra
natural eza, en alguna circunstancia, la confusion sea posible.”
V.- Si dos marcas se recuerdan en forma anal oga, no hay duda de su
posi bl e confusi 6n. En consecuencia, sin nmayores consi deraci ones se
i npone el rechazo del recurso conocido en grado. "
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INSCRIPCION PESE A SIMLITUD GRAFICA CON OTRA YA [INSCRITA AL
PREVALECER EN LA MARCA M XTA EL ELEMENTO DENOM NATI VO

[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VQ. ] !

“I'l.- Aunque hay colores conunes y ciertas formas en el disefio que
puedan parecerse, |la propuesto es una figura esférica (folio 102)
y la inscrita eliptica dentro de un rectéangulo (folio 105) vy
ademas cono |o ha indicado reiteradanente este Tribunal siguiendo

| a doctrina de Carlos Fernandez Novoa, "... hay que tener presente
gue en la marca mxta el elenento denom nativo preval ece sobre el
gréafico... porque fonéticanente carece de expresion el gréafico y

el publico en general denmanda |os productos en el conercio
sefial andose por su denom naci6n y no gréaficamente.” Por |o que no
encuentra este Tribunal que |os disefios puedan causar confusion ni
gue se infrinjan las normas que rigen |la materia, por |o procede
revocar la resolucion apelada para en su lugar permtir el
registro solicitado."”

CO NCI DENCI A PARCI AL NO | MPLI CA SIM LI TUD

[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VQ. ] ®

" 11l.- Aclarado |lo anterior sobre la normativa aplicable al caso
baj o exanmen, tenenbps que a folios 4 al 6, se evidencia un nanero
inportante de antecedentes de registros de |la marca “FRESCURAS C.
32"; “NATURA'S FRESCA C. 32; FRESCURAS NATURAS (NATURA'S) C. 32

t odas propi edad de |a aqui gestionante, o cual estima el Tribunal
gue se constituye en reflejo de una coexistencia pacifica y sin
confusiones entre la marca propuesta y la de |la enpresa opositora.
Asi las cosas, al igual que el a quo, no se observa |a alegada
simlitud grafica o fonética que acusa |la opositora, pues adenas
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de la coexistencia registral indicada supra, en la especie se
ofrecen los suficientes elenentos diferenciadores y si Dbien,
ciertanente la prohibicién se orienta a evitar wuna posible
confusi 6n de nmarcas idénticas o con una senejanza de tal grado que
sea evidente l|a confusién ante el consumidor, se incluye un
extracto de |a obra “Fundanentos de Derecho de Marcas, de

tratadi sta Carl os Fernandez Novoa, quien expresa: «La coincidencia
parcial en varias denom naciones de algin o algunas silabas
idénticas no es suficiente por si msnma para deternminar su
senej anza si | os demAs conponentes de cada una de ellas tiene una
significativa carga diferencial .» (Editorial Montecorvo, Madrid,
pag. 198). “NATURAS (NATURA'S) FRESCURAS' (solicitada) *“FRESCA”
(inscrita) De o transcrito, se insiste, se ofrecen suficientes
el enentos diferenciadores que inpiden eventual es confusiones. En
todo caso, Jorge OQanendi en su Derecho de Marcas, 2° edicion,
Editorial Abeledo — Perrot, 1995, péag.16 expresa en |lo de interés
y para nmayor abundamiento: “4.7.1.d) Analisis del conjunto.
| npresi 6n que deja: En principio la parte preponderante es el
conjunto el que debe ser objeto de analisis y no sus partes
integrantes separadas en forma arbitraria. Por ello debe tenerse
muy en cuenta “La prinmera inpresioén que deja |a aprehensi 6n fresca
y espontanea de |os vocablos y corresponden preguntarse si la
i mpresi 6n producida por la segunda recuerda la inpresion dejada
por la prinmera”. En definitiva asi actuard el publico consum dor
gue ha de dejarse Ilevar por el recuerdo que tenga, por esa
i mpresi 6n que tuvo de la marca que antes vio.” (El destacado en
negrita no es del texto original). "
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CASO EN QUE PROCEDE EL RECHAZO DE PLANO DE SOLICITUD DE
| NSCRI PCl ON

[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VQ. ] °

" Que conp reiteradamente | o ha resuelto este Tribunal, el rechazo
de plano de una solicitud de inscripcién procede s6l o cuando de un
examen prelimnar resulta de nodo inequivoco que su registro se
encuentra  prohi bi do, en caso contrario |lo conveniente vy
aconsejable es darle a la solicitud el tranmte que corresponda. Lo
anterior sin perjuicio que el Registro examine si la solicitud
cunpl e con todos |os requisitos formal es de adm sibilidad.”

EFECTOS DE EXCLUSIVIDAD Y EXCLUSION EN SU USO A TERCERCS SURGEN
CON LA | NSCRI PCl ON Y NO ANTES

[ TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL.]"

" IV.- El apoderado especial judicial de |la enpresa actora, aqui
apel ante, seflala que esta conforne con |os hechos que se tienen
por acreditados. Afirma que se tuvo por denbstrado que su mandante
es |la duefla de la nmarca Fieros y critica que a su representada no
se le proteja su nmarca desde el nonento en que presentd al
Regi stro de Marcas la solicitud de su inscripcion. Reprocha que
“Todo el andlisis que realiza el a-quo se basa en el articulo 17
del Convenio Centroanericano para |la Proteccion de |a Propiedad
| ndustrial que dice: “La propiedad de una marca se adqui ere por el
registro de la msma de conform dad con el presente Convenio y se
prueba con la Certificacion del Registro, extendida por Ia
autoridad conpetente” ; con |lo que objeta la tesis sustentada de
que para que exista el derecho para el resarcimento de dafios y
perjuicios en cuanto a | a conpetencia desleal deba tratarse de una
marca que se encuentre inscrita al nmonmento de darse |los actos o
hechos calificativos de conpetencia desleal, y que tanbién esa
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inscripcién esté a nonbre del perjudicado, exigiéndose tener |a
condici 6n de propietario. En ese orden de ideas, objeta que se
tuviera por no denostrado que para el mnmes de agosto de ml
noveci entos noventa y seis, la demandada iniciara a escala
nacional la pronocién y venta de una prenda para honbre narca
Fiero. Seflala que eso resulta incongruente con |o tenido por
denostrado, porque |os hechos que perjudican a su representada no
inician en esa fecha sino en la dltim semana de mayo y |as dos
primeras de junio de m | novecientos noventa y cinco, en donde se
inicia el perjuicio y dafos de su nmarca Fieros, haciendo en este
nmomento una clara conpetencia desleal en contra de su
repr esent ada; cuando ya se encontraba presentada para su
inscripcién y a nonbre de la actora |la msma nmarca, situaci 6n que
|a demandada de nmanera irresponsable no constatd, cuando |os
docunentos constaban en el Registro de marcas conerciales e
industriales. En cuanto a |la condena en costas inpuesta a su
representada aduce que es contra principios de equidad y justicia,
pues ha Ilitigado de buena fe al hacer valer wun derecho de
reivindicacion de la marca. V.- Tal y conbp se seflala en la
sentencia de instancia, se tiene por denbstrado que |a enpresa
actora es propietaria de la nmarca de fabrica y conercio FIERCS |a
cual se encuentra debidanmente inscrita y registrada bajo el nanero
de registro 92312 visible a folio 78 del tonp 299 de ese Registro,
a partir del treinta y uno de julio de m| novecientos noventa y
cinco. Esa marca es de clase 25 e internacional y protege ropa en
general . Tanbi én se acreditd que antes de esa inscripcién, en la
ultima semana de mayo y las dos prinmeras de junio de ml
noveci entos noventa y cinco, |la enpresa demandada contratd con
Publicidad Garnier |a propaganda de una marca sinmlar. De ahi que
la afirmaci 6n contenida en |la demanda de que fue en el nes de
marzo de m| novecientos noventa y seis, que |la demandada inicié
una serie de propaganda y venta a escal a nacional de una prenda de
vestir para honbre donde se usaba la marca fiero, inundando dicho
producto el nercado nacional, no son ciertas, y por el contrario
fueron desvirtuadas <con |a prueba presentada por la parte
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accionada, siendo inportante a esos efectos, |o declarado por el
sefior José Hunberto Zuhiga Jinménez, que en su declaracidn,
realizada el veintidés de setienbre de nml| novecientos noventa y
nueve, indico: “Yo era Gerente de Ventas de | a soci edad denmandada,
de ello hace conp cuatro afios aproxi madanente. En ese tienpo
realizanos los tramtes de la narca Fiero. Al nonento no aparecia
en el Registro ninguna marca con ese nonbre y al no aparecer esa
marca con ese nonbre, se procedié a hacer i nversi ones
publicitarias, ello por radio y televisién y desarrollo de
producto cal zoncillos de honbres (tangas). Se contraté a |la
conpafiia de publicidad Al berto H Garnier, para el desarrollo
publicitario de la marca. Cuando el producto sali6 al nercado con
el apoyo publicitario, conmb a | os dos neses después | os sefiores de
I ndavi, |es pusieron en conocimento que el Registro Pablico |es
acababa de otorgarles |la marca a ellos. A tener conocimento de
ello, tratanbs de conprarles la marca, ello por los mllones de
col ones que habianps invertido en esa marca. Existi6 una reunion
al respecto y no se Ilegd a ningun acuerdo y ante ello, procedi nos
a sacar la marca del nercado, ello es, recoger del producto del
nmercado y guardar el enpaque (cajas) del producto que ya se habian
hecho y los cal zoncillos ya el aborados, se les recortd la etiqueta
donde aparecia esa marca....” (folio 493). Sea que el hecho se
situa perfectanente en el afio ml| novecientos noventa y cinco, y
no en el noventa y seis, conb con nmalicia lo seflal6 la parte
actora en su demanda, posiblenmente con |a finalidad de sostener |a
tesis de que la conducta desleal que endilgé a la contraria, fue
cuando ya estaba inscrita la marca, y no antes. WVI.- Por lo
demas, con |os hechos que el a quo tuvo por probados, que se han
aval ado en esta instancia, y que el apelante acepta, no es dable
discutir ahora que en efecto |la propaganda y venta de productos
con la marca Fiero hecha por |a demandada, fue antes de la
inscripcién de la marca Fieros a favor de la actora. De ahi que
ese marco factico es el que pernmte determnar que no |le asiste
derecho a la actora, dado que es con la inscripcion de |la marca
gue surten los efectos de exclusividad y exclusién en su uso a
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terceros, y no antes. Es claro que la publicidad y venta de
productos distinguidos con la marca FIERO se dio s6lo en la
ultima senmana de nmayo y en las dos prineras de junio de ml
noveci entos noventa y cinco, y ces6é cuando el demandante se
conmunicé con el representante de |a demandada, poniéndole en
conocimento que el Registro les habia otorgado la marca a ell os.
Conp bien se explica en la resoluci6on que se conoce en grado, en
el derogado Convenio Centroanericano para l|la Proteccion de la
Propi edad Industrial, asi cono en l|a tanbién derogada Ley de
Marcas nunero 559 y sus refornas, aplicables al caso, nuestro pais
adopt6 el sistema atributivo para la adquisicion del derecho
exclusivo sobre la marca. Este sistema es el que " atribuye " el
derecho a quien obtiene el registro de la marca, o sea, que no
exi ste derecho de ninguna especie sobre |la marca si no hay
registro. Bajo esa inteligencia, debenps entender que para que la
enpresa actora pudiese con seguridad y dentro de un marco | egal
pronoci onar, explotar y vender |os productos Fieros, era necesaria
la inscripcién de dicha narca a su nonbre, dado que es a partir de
ese nonento que |la marca registrada confiere el derecho exclusivo
de uso y esto inplica la posibilidad de excluir a otros en el uso
de esa marca o de cual quier otra que pueda producir confusién o de
otra manera afectar ese derecho exclusivo."

CANCELACI ON DE ASI ENTO REG STRAL DE MARCA POR COVPETENCI A DESLEAL
[ TRIBUNAL PRI MERO CIVIL]™

“I. El articulo 17 de la Ley de la Pronoci6n de |la Conpetencia y
Def ensa Efectiva del Consumi dor en el parrafo final establece que
deben tramtarse cono sumarios |os procesos para discutir lo
rel aci onado con |a conpetencia desleal. I|gual disposicioén contiene
el parrafo segundo del articulo 38 de |la Ley de Procedim entos de
bservancia de Derechos de Propiedad Intelectual. En el Voto N°
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3612-98 de las dieciséis horas con tres mnutos del cuatro de
junio de m | novecientos noventa y ocho, la Sala Constitucional al
conocer una accion de inconstitucionalidad contra el nencionado
articulo 17 de la Ley de la Pronoci6n de |a Conpetencia y Defensa
Ef ectiva del Consum dor estableci6 que “ en la creacion de la Ley
de la Conpetencia y Defensa Efectiva del Consum dor, el |egislador
contenpl 6 la posibilidad de acudir a |os o6rganos jurisdiccionales
para conbatir y sancionar |os actos de conpetencia desleal entre
conpetidores, que atenten contra la correccién y buenos usos
nercantil es, cuando causen un dafio efectivo o anenaza de dafo..

El proceso sumario -que integra el debido proceso constitucional -
se caracteriza por la sinplificacién del debate, l|la reduccién de
|l os recursos, el plazo de los misnbs y el nuanmero de instancias

todo en mnmiras de economia, no solanente en dinero, sino en
especial la procesal. De manera que si -en uso de sus facultades-
| os | egisladores sonetieron los litigios por conpetencia deslea

al proceso sumario, que garantiza por igual el derecho de |as
partes que integran la litis, no se podria estimar que por Ila
conpl ej i dad o] no gue t enga un asunto devenga su
i nconstitucionalidad...los |egisladores estan facultados para
di sefiar diferentes tipos de procesos que se adecuen a la msnma, en
los que se integren las garantias constitucionales del debido
proceso, y tal diversidad en |os procesos civiles no inplica
menoscabo en el derecho de defensa, tal conb |o alega el
accionante. Asim sno, cabe recordar que |as sentencias recaidas en
| os procesos sumarios no producen cosa juzgada material, por lo
gue el interesado puede acudir a la via ordinaria en procura del
reconoci mento de sus derechos”. De |lo anterior se deduce que el
proceso sumari o de conpetencia desleal fue establecido para que |la
parte actora, tuviera acceso a una via expedita para resolver el
conflicto, pero eso no inplica que no pueda escoger la via de
conocimento para dirimr e conflicto. Si la parte actora
renuncia a esa posibilidad y opta por la via declarativa ello en
nada perjudicaria a |a parte demandada, todo | o contrario, pues se
le da la oportunidad de participar en un proceso en el que la
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oportuni dad de defensa y de discusion es nmucho mas anplia 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 |as etapas del proceso ordinario, no hay razoén
al guna para, a estas alturas del proceso convertirlo en un
sumari o, perjudicando evidentenente a la parte actora, quien no
obtendra una sentencia con caracter de cosa juzgada material.
Ciertanente, la parte actora no ha hecho ninguna nanifestaci 6on en
torno a la inconpetencia declarada por la  Secci6n Segunda del
Tri bunal Segundo Civil, pero eso no inplica que este Tribunal deba
aceptar, por esa razon, tal inconpetencia. |Il. Por otra parte, de
acuerdo con el citado articulo 17 de la Ley de Pronocion de la
Conpetencia y Defensa Efectiva del Consunmidor en la via sumaria se
di scuten las pretensiones relativas a |la conpetencia desleal. Sin
enbargo, la nulidad de una marca no es un asunto que pueda
dilucidarse en un proceso sumario, sino que debe resolverse
nmedi ante un proceso declarativo. En ese sentido, el articulo 38 de
la Ley de Procedimentos de Observancia de derechos de Propiedad

I ntel ectual establece que “ las pretensiones de los titulares de
propi edad intelectual se tramtardn y decidirdn nediante el
proceso abreviado que nmanda el titulo Il, libro Il del Cbdigo
Procesal Civil”. Conpb antecedente, puede citarse |a resoluci 6n de
| as ocho horas cuarenta m nutos del dos de octubre de dos m | dos,
di ctada por este Tribunal, en la que se indicdé que “ |os aspectos

relativos a la nulidad de marcas y |la cancelaci é6n y anul aci 6n de
asientos registrales no podrian analizarse en un proceso sunario
cono el presente, en vista de que necesarianente han de ser objeto
de analisis en un asunto de indole declarativo”. La parte actora
plante6é este proceso para que se declare “ 1. Qe la marca de
fadbrica y conercio | SLAND MAA C' y su di sefilo especial es una nmarca
gue pertenece a la Isla Magica de Hawai Soci edad Anénima. 2. Que
la marca Tierra Magica ( MAG C LAND) a nonbre de Ben Zion |zrael
Bratshtain, Registro namero 121961, en clase 25, del 31 de agosto
de 2000, por o que debe procederse a |la cancelaci6n de dicho
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registro”. Es claro que la pretensi6n es que se declare |la nulidad
de la marca registrada a nonbre de |la parte demandada , de nmanera
gue no se trata de una pretensi én sunaria, sino de conocim ento,
concretanente abreviada. Il11. Por |os notivos expuestos en |os dos
consi derandos anteriores, este Tribunal no resulta conpetente para
conocer de este asunto. En consecuencia se procede a fornular el
respectivo conflicto de conpetencia y se ordena |la remsion de
este asunto a la Sala Prinmera de |la Corte Suprema de Justicia para
que decida en definitiva | a conpetencia."

SIM LI TUD GRAFI CA Y FONETI CA CON OTRA YA | NSCRI TA
[ TRIBUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI V| *

" 11).- Manifiesta |la accionante, que "BAUNFY" es una marca cuyas
pal abras se encuentran dentro de un disefilo, que la diferencia en
su totalidad de "Bounty", que aparece en el Registro de Ila
Propi edad Industrial bajo ese nonbre danicanmente, cono narca
nom nativa, y que asi lo establecid |la resolucion nunero 4.446 de
aquélla Oicina, para indicar que la suya es mxta.- Lo Unico que
se inscribid, reitera, es la palabra "Bounty" y |a docunentaci 6n
aportada por |la codemandada Mars |Incorporated, no hace sino
denpstrar que anmbas son grafica y fonéticamente distintas, por |lo
gue no son susceptibles de causar confusi6n para el publico
consumdor.- El nonbre de las envolturas de |os productos de
aquélla, sefala, es distinta, a saber: MM Starbust, Snickers,
| os cuales, si bien tienen notoriedad, no guardan relacio6n al guna
con "Bounty", y nmenos aun con "Baunfy".- Agrega que, de acuerdo
con la doctrina, se esta en presencia de dos narcas pertenecientes
a clasificaciones diversas, dado que "Bounty" est& conpuesta por
un grupo de letras que conforman esa palabra, en tanto que
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"Baunfy" se encuentra dentro de un diseflo con quince cuadros, |os

cinco superiores en color naranja, |os <cinco internedios en
degrade de naranja a café y los cinco inferiores color cafeé.
Ademas, dice, "..el texto estd en letras tipo bahamas en m nuscul a,

col ocado en forma semcircular de color café sobre fondo blanco,
ubi cado sobre |os cuadros anteriornmente descritos, con reserva de
colores café y naranja, lo cual indica que esta nmarca se va a
di stinguir con esos colores..En el expediente consta una envoltura
del producto que representa esta marca, concretanente el brownie,
gque si | o conparanps con la inscripcién de la marca opositora que
es BOUNTY, s6lo la palabra, la distincién de anbas marcas salta a
la vista del publico consum dor, por |lo que no so6lo fonéticanente
anbas marcas se distinguen entre si, sino tanbién en su
presentaci 6n, siendo esto un segundo punto de diferenciacion.” .-
La sefiora Juez, aduce, no valord el criterio externado por el
Registro de l|la Propiedad Industrial, y no advirtidé aquéllas
di stinci ones, dado que si bien anbas pal abras sélo difieren una de
la otra en dos letras, eso las hace totalnente disimles, ya que
la pronunciacion es diferente y en lo grafico ello salta a la
vista, sobre todo por el disefio especifico de la suya.- Concluye
en que, ".aplicar el articulo 105 del Convenio, sin entrar a
conocer algunos aspectos doctrinarios que recogia el derogado
Convenio y ahora la Ley de Marcas y Oros Signos distintivos, es
la forma mas sencilla de resolver el proceso y es darle pie a una
defensa por parte de "Mars Incorrporated” carente de prueba y
falaz en algunas de sus manifestaciones, siendo contrario, al
criterio de novedad aplicado por un experto en |la materia cono es
el Registro de la Propiedad Industrial, que si establece la clara
di ferenci aci 6n entre anbas, una conpo marca denom nativa y otra
conbo marca mxta, anbos distintivos con suficientes elenentos
di ferenci adores, que las hacen <coexistir registralnente.! .-
I11).- El Estado por su parte, pide que se revoque el fallo,
ani canmente en cuanto exoner6 del pago de costas a |la actora, y que
en su lugar se le obligue a cubrirlas.- Estinma que esa decisién no
se encuentra fundanentada, y que ademas, en |a especie no se
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concreta ninguna de las hipotesis legales que la posibilitan.-
V). - Este Tribunal, | uego del andlisis detenido de Ila
docunent aci 6n aportada a |os autos, |as argunentaci ones de todas
las partes y la normativa aplicable al sub examine, arriba a la
conclusi 6n de que, efectivanente, existe simlitud gréafica vy
fonética entre la marca ya inscrita, "Bounty" , y la que pretende
registrar la accionante, denom nada "Baunfy" , circunstancia que

por lo demas, si es susceptible de causar confusid6n al publico
consum dor.- El hecho de que esta Ultim sea de tipo "mixta", en
el sentido de que adenas de |la palabra indicada, tiene un disefio
especifico, no hace desaparecer aquella senejanza, pues tal y conp
lo indicdé el jerarca inpropio, y el Juzgado de instancia, anbas
ti enen el ementos conunes que inpiden su coexistencia dentro de una
m sma clase, conb se pretende.- Valga decir, si sélo dos letras
| os distinguen, la "A" y la "F', si se pronuncian parecido y la
natural eza de las nercancias es simlar (pan, bizcochos, tortas

pasteleria y confiteria, entre otros), no queda sino proteger a |la
ya inscrita, respecto de la cual, otra persona juridica ya
adquirio el derecho a su uso exclusivo.- No I|leva razéon el
apel ante, cuando afirma que el so6lo hecho de que una narca tenga
di sefio, y la otra no, basta para aprobar el exanmen de novedad que
exige la legislacion.- Es cierto que no son idénticas, pero |lo
inmportante, a juicio de este 6rgano, es que |os signos distingan
claranente un producto de otro, pues es eso lo que permte al
consum dor, elegir o que quiere dentro de un grupo de bienes de
la m snma especie; con |lo cual se reconoce tanbién, el mérito de su
titular, que ha |ogrado posicionarlo positivanmente en el mercado. -
Admtir los reparos del actor atentaria aqui, contra esa funcion
distintiva, que es consustancial a la existencia msm de |a
marca, y a su vez, restringiria indebidanmente |a posibilidad que
tiene su propietario, de excluir a otros en el uso de esa o
cualquier otra que pudiera producir confusién o afectar ese
derecho exclusivo, el mas relevante por cierto, de |os que otorga
el registro marcario (en el msno sentido, véase Qtanendi, Jorge.
" Derecho de Marcas" . 22. Edicion. Abel edo-Perrot, Buenos Aires
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1995, pag.25).- V).- No se encuentra tanpoco, que el Juzgado haya
desatendido |as disposiciones que rigen la materia. La gestion
adm nistrativa de "Brownies Baunfy S. A" data del 12 de setienbre
de 1996, por |o que debe resolverse de conform dad con | o que al
efecto disponia el "Convenio Centroamericano para |a Proteccion de
| a Propiedad Industrial (Marcas, Nonbres Conerciales y Expresiones

o Sefal es de Propaganda)" : cuya normativa se aplico
correctanente.- De la relacién contenida en el fallo -articulos 7,
94 inciso b) y 105 de dicho instrumento internacional-, se

desprende en 1o que interesa, |a necesidad de que |a marca que se
solicita inscribir permta distinguir claranente |o0s productos,
nmercancias o servicios de una persona juridica, de |os productos
nmercancias o servicios de la msnma especie o clase, pero de
diferente titular -lo que no ocurre en este asunto-, asi conmo la
i nposi bilidad de acoger solicitudes para obtener el registro de
aquellas que resulten senejantes a otra ya inscrita y vigente,
cuando tal senejanza pueda causar confusion.- Conb ya se dijo,
este Organo col egiado no duda de la simlitud existente entre |as
gue aqui se involucran, |o que hace del todo innecesario aplicar
la regla contenida en el nuneral 105 idem cuya observancia, en
proteccion de la ya inscrita, se inpone Uunicanente en aquellos
supuest os en donde exi stan dudas en cuanto a |a senejanza grafica
o fonética que se indico.-"

ANALI SI'S JURI SPRUDENCI AL DEL SI STEMA ATRIBUTIVO Y ALCANCES DE LA
PROTECCI ON REG STRAL DE LAS FAMOSAS

[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI v *°

S I El Tribunal conoce que nuestro Ordenam ento Juridico,
referente a la Proteccion de la Propiedad Intelectual, sigue el
sistema atributivo, de origen alenman, segun se obtiene de |os
ordinales 5, 8, 10, 17, 18, 24 26, 31, 50, 53 y 63 entre otros
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del Convenio Centroanericano para |la Proteccion de |a Propiedad
| ndustrial . Sin enbargo, tal y <conmb lo reconocié en su
oportunidad la Sala Prinera de la Corte, “I.- (...) aun dentro
del sistenma atributivo la ms noderna doctrina y jurisprudencia
admten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de
todo valor, no estan desprovistas de toda eficacia, de toda
protecci6n", "(...) vulnera la buena fe y es contraria al normal vy
honrado desarrollo del <conercio, l|a circunstancia de que se
registre cono marca (...) la denom naci 6n que por afios ha tenido
otra persona entre conerciante y publico consumidor". (En este
sentido, puede consultarse la sentencia No. 46 de las 14:15 horas
del 28 de mayo de 1982) (nunero 33-88 de 10 horas 5 minutos del 1
de julio de 1988) . En este m sno orden, dispuso, en el msnp
fallo: “ Ademas, "(...) seria desconocer |os avances doctrinarios
en la materia y arribar a soluciones refiidas con principios
legales y de ética, enpefarse en desconocer la realidad de |os
hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el
anparo jurisdiccional a l|la buena fe que debe ser norma de
acatam ento ineludible en la materia de que se trata; (...) asi la
doctrina comb la jurisprudencia relativas a tal sistenma, en una
evol uci 6n constante de conceptos y construcciones juridicas, han
Il egado a admitir |la necesaria protecci6n de |as marcas que pueden
calificarse de hecho, especialnente frente a una concurrencia o

conpetencia ilicita o desleal, a que tan propicia es |la existencia
de tales distintivos, si Ilega a acreditarse en forma y por ahi a
despertar la codicia de |os conpetidores". (Sentencia de Casaci 6n
No. 68 de las 16:00 horas del 9 de agosto de 1956). [V.- De lo

transcrito anteriornente, se obtiene sin duda alguna, que el
principio general es el de proteger |a marca fanosa, inpidiendo de
este nodo, la inscripcion de distintivos, incluso sinmlares, en
cual quier clase que se pretendan inscribir. Sin enbargo, no toda
tesis es rigida y es por lo anterior, que se ha detectado cierta
flexibilidad en casos especial es. Asi, por ejenplo, la Secciédn
Tercera de este Tribunal, en su sentencia nunero 424 de 9 horas de
20 de novienbre de 1992, criterio reiterado en la nunero 425 de 9
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horas 30 minutos del 20 de novienbre de 1992 y nunmero 956-93 de 8
horas 40 m nutos del 16 de abril de 1993, estableci6 |o siguiente:
"(...) Il.- Que si bien es cierto por criterio jurisprudencial se
ha establecido que la mnmarca fanpbsa inpide la inscripcion de
aquel l os distintivos idénticos o sinmlares, en cual quier clase que
se pretendan registrar, lo es tanbién que el presente caso tiene
connot aci ones especiales que inpiden aplicar rigidamente el
princi pio esbozado. En efecto, aun cuando pueda existir alguna
senej anza gréafica y fonética entre las marcas en conflicto, vy
aceptando incluso que anbas estéan dirigidas a proteger productos
iguales, resulta incuestionable que en nuestro pais |la narca
Monpi ck ha venido utilizandose con gran fuerza desde afios atras,
al grado de que hoy resulta conocida por toda, o casi toda, l|a
pobl aci 6n nacional. Los establecimentos, |a propaganda, |la venta
del producto o domcilio y algunos otros factores, han permtido
gue dicho vocablo se haya popul arizado en el anbito nacional conp
sinoninob de una particular clase de heladeria con caracteristicas
propias. Por el contrario, encontranos que |la marca Myvenpick, s

bien es cierto estd inscrita en varias naciones del mundo desde
hace ya bastante tienpo, no es conocida realnmente en Costa Rica
cono fabricante o distribuidora de helados, tal y conpb |o al ega el
oponente y |lo acepta el Registro. Es posible que en el exterior
Movenpi ck haya obtenido gran reconoci mento  del publico
consum dor, pero en nuestro pais, realmente no ha adquirido |as
connot aci ones que se |le ha pretendido dar, pues cono se ha dicho,
es a Minpick a quien el consumdor identifica y vincula con |os
hel ados que individualiza. En otras palabras, podenbps decir
resum endo, que en el caso subexaninme se presenta un conflicto
entre una marca nacionalnente fanbsa y otra, que aunque fanpsa a
ni vel i nt ernaci onal (al nmenos eso par ecen i ndi car | as
i nscripciones que se aportan), resulta desconocida en nuestro
medio. Y ante tal circunstancia, debe protegerse el distintivo que
ha |ogrado mayor reconocimento y popularidad, por el wuso vy
propagaci 6n logrado en el territorio costarricense, a consecuencia
del esfuerzo, trabajo y desarrollo de una enpresa nacional al cabo
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de los afios . Es preciso insistir aqui, en que con el
reconocimento de la marca fanpbsa, se pretende evitar entre otras
cosas, que una enpresa se aproveche del esfuerzo y desarrollo
|l ogrado por otra: y que cualquiera pretenda ademas valerse de
aquella fama (con todo lo que ella apareja, conpb por ejenplo:
cal i dad, st at us, el eganci a, pr eci o, etc.) utilizandola en
productos y servicios que |levan a pensar al consum dor que se
trata de los originales y conocidos, cuando en verdad no es asi:
Supuestos que en el sublite no se presentan, pues conb se ha dicho
ha sido Circulo de Costa Rica Sociedad Anéninma, |a que por su
propios nedios y trabajo ha hecho fanmpbso el distintivo Mnpick,
| uego de haberlo utilizado desde hace varios afios atras . Con
esto, lejos de producir confusi6n en el puablico consum dor, se
previ ene eventuales errores del conprador descuidado, el que, en
caso contrario, al adquirir productos o servicios Mvenpick.

(...)".- V.- En criterio de este oOrgano col egiado, el sub lite se
encuentra en una situacion idéntica al caso transcrito en el
acapite precedente. No significa lo anterior, que de desconozca

la fama o notoriedad de la marca “WIson” de Sporting Goods Co.

mas se considera, que la que cuenta con notoriedad y por ende, es
fanbsa en nuestro pais, es |a salvadoreia. Se obtiene 1o
anterior, de todos |os atestados que han sido incorporados a |os
autos y elencado en el capitulo correspondiente de hechos
probados, tales conb propaganda e inscripciones en todo el istno
centroanericano, incluso aqui, en Costa Rica, |ugar donde estuvo

protegi da por espacio de veinticinco afos. Por otra parte, si
bi en exi ste abundante docunentaci 6n de |a enpresa estadouni dense,
ella no puede ser considerada al estar escrita en el idiom

inglés, sin que exista traduccion alguna, excepcion hecha del
docunento que conforma el folio 142 del expediente judicial -
articulo 133 del Codigo Procesal Civil -. V.- Conmo corolario
de | o expuesto, |o procedente es revocar el fallo venido en al zada
en cuanto acogi6 |la defensa de falta de derecho para en su |ugar
denegarla y acoger |a denmanda en los térmnos que se dira,
ent endi éndose denegada en | o no expresanente concedi do asi: se
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anula la resolucién enmtida por el Registro de la Propiedad
| ndustrial, nanmero 4230 de 8 horas 40 mnutos del 6 de nmayo,
confirmada por |la Seccién Tercera de este Tribunal, en
pronunci am ento nunero 7182-97 de 14 horas 15 minutos del 26 de
setienbre, anbas de 1997, y en su lugar, debe disponerse |a
inscripcién de la marca “WIlson” en clase 25 de la nonenclatura
internacional, a favor del actor, si otro notivo legal no lo
i npi diere.-"

USO DE MARCA | NTERNACI ONAL | NSCRI TA POR OTRA EMPRESA EN DI RECCI ON
DE | NTERNET

[ TRIBUNAL PRI MERO CIVIL]*

"V.- De los autos se tiene por denpstrado que |la actora presento
para su inscripcion su marca “TRAVELWEB” en Canada el 25 de narzo
de 1996, inscrita el 12 de abril de ese afio. Se dispuso que el uso
en ese pais data al nenos desde octubre de 1994 (traducci6n de
folios 16 a 19). Con esas mismas fechas, se pididé la inscripcion
en |a Comuni dad Europea en clase 42, para sumnistrar informacion
sobre viajes, alojamento y turisno de reservaci 6n por nedio de
conuni caci ones publicas en linea por conputadora (folios 20 a 30).
| gual nente se solicitd la inscripcion en la Oicina de Patentes y
Marcas Conerciales de | os Estados Unidos y, cono fecha de uso, se
i ndica 1° de octubre de 1994. La fecha de presentaci 6n fue el 9 de
marzo de 1995 y se inscribio el 28 de marzo de 1996 (folios 67 y
81). Tanbi én hay varias solicitudes en esa msma oficina de |os
Estados Unidos por |la msma marca, pero por diversas clases entre
ellas 35, 39, 41, 42. En Costa Rica, la marca de conentario se
encuentra inscrita a nonbre de la actora a partir del 29 de
setienbre de 1997, conop se concluye de las certificaciones de
folios 325, 372 y 415. Por su lado, |la denmandada inscribio el
dom nio en | a Academ a Nacional de Ciencias el 25 de novienbre de
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1997: travelweb.co.cr. Esa inscripcién se realizdé tres dias antes
de presentarse |la demanda el 28 de novienbre de 1997. Conpb prueba
docunental marcada 6, folios 262 y siguientes, se acredita que |a
demandada utiliza TRAVELWEB para ofrecer servicios de turisnb en
Costa Rica. Por dltinpo, con la prueba siete, se demuestra el uso
de la marca por la actora en internet, con la gran cantidad de de
usuarios que ingresan a esa pagina. A folio 379 se agrega
traducci 6n de un docunento que contiene |os datos de | os servicios
gque presta la marca de la accionante a nivel de hoteleria en el
mundo. VI.- Con ese cuadro féactico, debidanmente denobstrado con
prueba docunental, el fallo estimatorio es correcto y debe
mant enerse, desde luego en |o que es notivo de inconform dad.
Resulta innecesario reiterar, pues seria odioso hacerlo, el apoyo
normati vo que contiene |la sentencia. Los fundanmentos de derecho
son incuestionables, pero para efectos de esta confirmatoria
singular relevancia tiene |lo dispuesto en el nuneral 17 de la Ley
de Pronoci 6n de |a Conpetencia y Defensa Efectiva del Consum dor

En su enunci ado, se prohiben | os actos de conpetencia contrarios a
las normas de correcci é6n y buenos usos nercantiles, general nente
aceptados en el sistema de nercado, que causen dafio efectivo o
anenza de dafio conprobados. De seguido el |egislador enunera
al gunos supuestos propios de conpetencia desleal, entre ellos se
destacan los incisos a) y d). En el primero se prohibe actos que

gener an conf usi 6n : por cual qui er medi o, respecto del
establ ecimento conercial, los productos o la actividad econdnica
de uno o varios conpetidores. En el segundo, se trata de inpedir
el uso , imtacidn, reproduccioén, sustitucion o enajenacion
indebida de marcas , nonbres conerciales, denom naciones de
origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas,

etiquetas, envases o cualquier otro nmedio de identificacion,
correspondiente a bienes o0 servicios propiedad de terceros. En
aut os se denuestra que la marca de servicio “TRAVELWEB’ pertenece
a la actora, inscrita en Costa Rica en el Registro de |a Propi edad
| ndustrial desde el 29 de setienbre de 1997. No obstante, su uso a
nivel de nmercado internacional en internet data del 1° de octubre
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de 1994, pero su inscripcién en diversos paises se produjo en |os
primeros neses de 1996 (Canada, Comunidad Europea y Estados
Uni dos). Tanbi én se acredita que |la demandada utiliza ese vocablo
al nmenos en dos direcciones en el canpo informatico con Ila
finalidad de pronocionar servicios de hoteleria y turism en
general. Ella msma |o admte al contestar |a demanda. Es
i ndudabl e que ese proceder causa confusi 6n en el consum dor, quien
facil mente puede estar negociando con una enpresa distinta. E

hecho generador afecta |la actividad econénmica de |la enpresa que
tiene inscrita la marca con anterioridad. El Tribunal no cuestiona
la libertad nmercantil y ofrecer al consum dor buenos y nejores
servicios, pues esa conpetencia justa y de buena fe conlleva
grandes beneficios. En aras de conservar ese marco de lealtad, e

derecho internacional vy las nornmas internas de cada pais,
reprochan cual quier conducta que ponga en peligro ese objetivo
VII.- En este asunto, el punto debatido no es sinplenente el uso

de una marca en |los térmnos conunes. Por ejenplo, el enpleo de
una marca Vvisible en vasos, refrescos, comda enlatada, entre
otros. La cuestidon de autos reviste una particularidad: es una
marca de servicios inscrita en el Registro, pero ser utiliza para
ofrecer servicios por nedio de internet. No es l|a tradicional
violaci 6n de actos en el nercado cotidiano como se ha concebido

El avance en la tecnologia pernmite ahora adquirir bienes vy
servicios sin salir del hogar o de |la oficina, para ello basta una
conputadora y tener acceso a internet. Este nuevo panoranma
econbém co, donde por ese nedio se realizan nunerosos negoci os cada
mnuto y se mueven inpensables sumas de dinero, exigen norms de
protecci 6n para evitar engafios o confusiones a |la gran cantidad de
usuarios de ese sistema. La red internet pertenece a la categoria
de las redes WAN (redes grandes de cobertura nundial) y esta
i ntegrada por el conjunto de redes interconectadas mas grande, con
maqui nas | ocalizadas alrededor del nundo. Internet conprende el

gobi erno, al conmercio y a |las organi zaci ones educativas de todo el
pl aneta. Es una biblioteca digital global, intensa sobre una
tecnologia de conunicacion flexible. Esta biblioteca digital
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ofrece diferentes servicios que se utilizan para crear, explotar

accesar, buscar, ver y comunicar informacién sobre un conjunto de
di versos tenms. La informacidn esta organizada en nends,
al macenada en docunentos hipernedi os, docunmentos de texto. La
i nformaci 6n puede ser audio, video conunicados utilizando el
correo electronico o nanteniendo conversaciones interactivas de
conput ador a conputador. Los servicios basicos de internet son: 1)
correo electrénico (e-mail). 2) chatting o conversar con otras
personas usando el teclado de la PC. 3) FTP (file transfer
pr ot ocol ) protocolo de transferencia de archivos, permte
transferir archivos de texto, graficos, de sonido de una
conputadora a |la nuestra. 4) Wrd Wde Wb (ww) organiza |a
informacién por nmedio de hipernedios (cada docunento puede
contener referencias incorporadas a imagenes, audi o, sonido, texto
en otros docunentos). Cada menbro de esta gran red debe tener un
nonbre que permta identificarlo, 1o que se denom na “dom nio”.
Conp parte de su organi zaci 6n, internet ha definido un conjunto de
categorias o dom nios que pernmiten agrupar |los diferentes tipos de
redes o conputadores conectados a la red. Dentro de estas
categorias o dominios, en Costa Rica se pueden nencionar |as de
caracter académico (ac), gubernanental (go), conercial (co),
organi zaci 6n (or), salud (sa) y financiero (fi). Finalnmente, |a
direccibn de internet se conpone del nonbre del conputador, el
sitio al que pertenece, el domnio organizativo y el domnio

geografico. Por razones obvias, las direcciones no pueden ser
exactanmente iguales y por ende hay que desechar |a idea de que,
para que haya conpetencia desleal, la simlitud debe ser idéntica.

La direccién de la actora contiene |la marca registrada “Travel Wb”
y la denmandada la incluye en sus diversas paginas de internet

Carece de inportancia, por lo tanto, si se trata o no de pal abras
de fantasia o genéricas. Lo que se protege es su inscripcidn con
anterioridad a favor de la actora, sin que la accionada pueda
utilizarla de alguna manera dentro de |os msnobs servicios que
brinda internet. Incluso, la inscripciéon del domnio en Ila
Academ a Nacional de G encias no |le concede a |a accionada ningun
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derecho frente a | a denmandante. En priner lugar, la inscripcién se
realiza en una institucién distinta al Registro la Propiedad
Intel ectual, ademds se hace con posterioridad y apenas unos dias
antes de presentarse esta demanda. La Ley de Creacién de la
Academ a Nacional de Ci encias, numero 7544 publicada en el Diario
La Gaceta nunero 217 de 15 de novienbre de 1995, no exige dentro
de su articulado |a obligacién de inscribir |os domnios y, nenos
aun, contiene derechos expresos a favor de quien |lo hace. Es una
institucién de derecho publico no estatal y dentro de sus
objetivos, entre otros, debe pronover |la investigacién cientifica
y el desarrollo tecnol 6gico del pais (inciso a. Del articulo 3°).
No es un instituto registral que supere o deje sin efecto al
Regi stro de |la Propiedad Intel ectual, sino que tiende a pronover y
ordenar el quehacer tecnoldgico. Lo conveniente es que anbas
i nstituci ones mantengan una estrecha coordinaci 6n cuando se trata
de inscribir mrcas o0 reservar domnios que puedan causar
confusi 6n y discusiones en el canpo de |a conpetencia desleal. Por
lo pronto, la actora inscribié en el Registro de |a Propiedad
Intel ectual y en otros paises, |0 que no sucede con |a denmandada a
pesar de ocurrido en |a Academ a Nacional de G encias. En cuanto a
|a existencia de un dafio efectivo o anenaza de dafio conprobado,
estima el Tribunal que es inherente a |os actos prohibidos que se
han acreditado, es especial es razonable |a anenaza que se produce
ante la conplejidad de los servicios de internet. El sistema es
visitado por mllones de personas y los servicios de turisno
[laman la atencién a los viajeros por la facilidad de encontrar
val i osa informaci 6n. Ahora bien, es cierto que el a-quo rechazo el
extreno petitorio de condenar a la parte demandada, pero ese
pronunciamento no inmplica que no se haya incurrido en actos
prohi bi dos. De todos nodos, el Tribunal no puede abordar ese punto
porgque su denegatoria beneficia a demandada conp Unica apelante y
| a actora se conformb con |lo resuelto.”
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DI SENO SI N RESERVA DE TERM NO
[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO, ] *°

|.- En autos consta que |la sociedad TOSTADORA LA MESETA S. A, de
esta plaza, solicito el registro cono marca de conercio
consistente en un disefio de: Dos rectangulos unidos entre si de
color celeste que va de oscuro a mas claro con una franja celeste
que termna en dorado del lado izquierdo y en la parte inferior
una franja del gada dorada y una nas gruesa en color café. Dentro
de ese rectangulo en la parte de arriba la figura de una flecha
gruesa en color café. En el centro del disefio resalta la figura de
tres triangulos amarillos (en diferentes tonalidades) con una tasa
huneante, cuyo borde se resalta en color cafeé. En la parte de
abajo la figura de un triangulo de color dorado, dentro de éste el
disefio de una taza y las palabras triangulo de ( escritas en
caligrafia especial), y superpuesto en la parte inferior de este
triangulo la palabra oro en letras color cafés. Asim snmo di cha
enpresa mani f est 6 expresanente que no hacia reserva de |os
térmnos "Café molido o ground " . 1l.- Sobre la pretension
anterior, se opuso el Instituto del Café de Costa Rica, por cuanto
no se hace reserva de |la expresion “-COSTA RICA" la cual causa
confusi 6n ante el consum dor ya que se constituyen en el elenento
central de la procedencia del producto. La renuncia que hace |a
solicitante no es suficiente conbo para que estenbs en presencia de
un signo distintivo que permta distinguir un bien de otro en
forma clara e indubitable. 111.- Que en este caso particular,
ciertanente, la enpresa inscribiente, no hizo reserva de la
frase "Costa Rica", segun puede observarse a folio 2 del escrito
inicial de estas diligencias, sino solanente de |as expresiones
"Café Molido o G ound". Sin enbargo a de tenerse presente, que
en edicto a publicar visible a folio 12, se indicoé que " No
hace reserva de Costa Rica", ante |o cual hubo acept aci 6n
tacita de parte de la gestionante, quien no hizo objeciédn
alguna . Ahora bien, con independencia de  as i ndicaci ones

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



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

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

geogr afi cas y las denom naciones de origen, que sirvieron de
fundamento a la autoridad registral para acoger el registro
pretendido , es lo cierto, que conb bien se indicé, la parte
gestionante NO H ZO RESERVA DEL TERM NO, sobre el cual e

oponente -Instituto del Café-, se nuestra inconfornme. De manera
gue bajo esa tesitura, el Registro debe proteger anicanmente el
el emento figurativo, el cual estima el Tribunal original vy
novedoso, con suficiente aptitud distintiva respecto al producto
que aplica . No resulta de recibo, |a peticidén de |la gestionante
de mant ener dentro del disefio, |las frases sobre |los cuales no
al eg6 exclusividad alguna, pues ello resulta evidentenente
contradictorio. Lo anterior sin perjuicio, de que la enpresa
i nscribiente pueda USAR en la etiqueta, |os elenmentos
nom nativos que ofrece, sin que por ello pueda al egar derecho
exclusivo sobre ellas, dado que la inscripcién que se ordena no
| as protege. "

ANALI SI' S SOBRE LA LEQ Tl MACI ON PARA OPONERSE AL REQ STRO
[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO, ] *

“Il.- En primer térmno, se hace necesaria wuna referencia
jurisprudencial que ha seguido esta Seccién sobre la legitinacién
de |l os opositores en |los procedimentos de inscripcién de narcas,
nonbres conerciales y sefiales de propaganda. Es asi conb se ha
arribado, a la conclusion de que el articulo 97 del Convenio
Centroanericano para la Proteccion de la Propiedad |ndustrial
ciertanente no recoge una legitinmacién irrestricta. Enpero, el
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nunmeral supracitado protege, <con <claridad neridiana, a |as
personas fisicas o juridicas que aleguen y ostenten la titularidad
de un interés legitino sin entrar a calificar de qué tipo debe ser
el msno, si individual, personal, directo, corporativo, colectivo
o difuso. Esa norma resulta congruente con el Derecho de Ia
Constituci 6n, el que por su eficacia directa e innediata, resulta
de aplicacién irrestricta por el o6rgano jurisdiccional, asi el
articulo 49, parrafo in fine, de la Constitucion Politica es
categérico al estatuir que la ley protegera, al nenos, |os
derechos subjetivos y los intereses legitinos de | os adm ni strados
sin entrar a cualificar los ultinmps. Esta Seccio6n del Tribunal
estima que el interés legitinbo es |la expectativa de obtener una
situaci 6n patrinonial o extrapatrinonial ventajosa conp producto
de la anulacién, reforma o confirmaci 6n de un acto adm nistrativo,
es asi conp aquéllas enpresas que desplieguen un giro nercantil

i ndustri al, agrario, pecuari o, forestal, de const rucci 6n,
transporte o de cualquier otra indole coincidente o simlar al de
otra que pretende inscribir un distintivo a contrapelo de I|a
normativa atinente, tiene legitinmacién suficiente para oponerse

puesto que, con ello pretende evitar una eventual repercusion
desfavorable en sus ganancias y utilidades generales producto de
la actividad ilicita de la conpetencia. En el sub-lite, no cabe |la
menor duda que Corporaci 6n Pipasa S. A, tiene un tréafico conercial
muy simlar a la de la gestionante, por |lo que tiene un interés
legitinp en evitar que ésta inscriba signos marcarios refiidos con
| as normas que regulan la materia. "

| MPOSI Bl LI DAD DE VARI AR TERM NOS DE LA SOLI Cl TUD DE | NSCRI PCI ON
[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATIVO.] Y/

"Consecuentenente, no constituyendo la narca en cuestién un
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térmno distintivo, especial ni novedoso, inpide que goce de
protecci6on legal, lo que obliga a resolver en la forma que se
di spuso sin mayor conentario. Finalnmente valga indicar, que no se
puede canmbiar los térmnos de la solicitud inicial, después del
pronunci am ento del Registro, segun |lo establece |a jurisprudencia
en forma reiterada. (Consultar entre otras Sentencias Ninero 181 de
9:47 hrs del 20 de junio de 1990 y Nimero 155 de 14:50 hrs de 18
de mayo de 1990)."

PROHI Bl Cl ON DE REG STRAR DENOM NACI ONES DE USO COMUN
[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO, ] *

"I.- De acuerdo con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos |a
solicitud debe pernmitir la suficiente distincién e identificacion
de los bienes o servicios que pretende tutelar (articulo 2°), es

decir, la marca propuesta, debe contar con suficiente aptitud
distintiva (articulo 7, inciso g). A contrario sensu, si el
gestionante pretende inscribir como marca “TICONEB’, ésta resulta
de uso conun por |lo que quebranta |a normativa referida. I1.- En

razbn de no existir ulterior recurso, se da por agotada la via
adm nistrativa."

[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO, ] *

"I.- De acuerdo con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos |a
solicitud debe pernmitir la suficiente distincién e identificacion
de los bienes o servicios que pretende tutelar (articulo 2°), es
decir, la marca propuesta, debe contar con suficiente aptitud
distintiva (articulo 7, inciso g). A contrario sensu, si el
gestionante pretende Inscribir cono marca “LA SEVILLANA (disefio)
gqgue es un gentilicio, ésta resulta de uso comin por |0 que
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guebranta la normativa referida. I1.- En razéon de no existir
ulterior recurso, se da por agotada la via admi nistrativa."

PROHI BI CI ON DE REG STRAR DI SENOS ESPECIALES DE USO GENERAL Y
FI GURAS DESCRI PTI VAS

[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO, ]

"I.- La sociedad Col gate Pal nolive Conpany, sociedad organi zada y
exi stente bajo |las |eyes del Estado de Del aware, Estados Uni dos de
Anérica, solicitdé la inscripcién de la marca de fabrica y de
conercio: “Disefio especial, la cual consiste en wuna figura
cilindrica, cuyo extreno derecho es acodado y se va afinando en
punta. Dicha figura esté dividida en dos sectores, uno superior y
otro inferior de color verde claro, en cuyo interior Ileva una
pl uralidad de pequefios puntos de verde oscuro y otro en nedio de
los anteriores de color blanco.” en clase 03 internacional, para
proteger y distinguir “pasta dental.” 11.- SOBRE LA OPCSICl ON DE
LA EMPRESA UNILEVER N. V. La sociedad Unilever N V., sociedad
organi zada y existente bajo las |eyes de (Paises Bajos) Holanda

se opuso a la gestidon aqui bajo estudio, siendo el argunento
fundanental que en l|la linea de cremas dentales, sus narcas
PEPSCDENT, MENTADENT y SIGNAL son internacional nente conocidas y
agrega que l|las rayas, estrellas o puntos en |las pastas dentales
nunca han podi do registrarse cono marca debido a que |a doctrina y
jurisprudencia internacional han establecido que este tipo de
di sefio no se puede proteger conp un disefilo marcari o debido a que
el msm no es visible en el punto de venta y es visible
ani camrente una vez que la crena dental se extiende sobre el
cepillo de dientes. Tal y conp |lo refiere |la enpresa opositora, no
resulta novedosa la intensién de inscribir este tipo de disefios
especiales y se reitera que enpresas tales conp |a aqui opositora,
o conb Procter & Ganble Conpany, wutilizan disefios especiales
simlares (no inscritos) bajos los signos marcarios: CREST vy
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GLEEM Este Organo col egi ado nmantiene el criterio de que ha pasado
al uso general y sirve para indicar |la naturaleza de |os productos
a proteger. De igual forma, resultan absol utanmente prohibidas |as
figuras absol utanente descriptivas de |os productos que tratan de

anpararse con |a marca, sus ingredientes o cualidades,
caracteristicas fisicas; ademds de la forma usual y corriente de
| os productos (Articulo 10 incisos j, k y Il todos del Convenio

Centroanericano para la Proteccion de |la Propiedad Industrial.
[11.- SOBRE LA OPCSICION DE LA EMPRESA BEECHAM GROU P.L.C.: La
| egitimaci 6n para formular el recurso de alzada ante el superior
jerarquico, deriva no sO6lo del interés legitino o el derecho
subj etivo que posea el inconfornme, sino adenas esta en funci 6n de

perjuicio, que general al sujeto procesal l|a resolucion sobre la
cual se nuestra en desacuerdo. De npdo que para el adm nistrado-
recurrente el limte y anbito de su al zada vi ene dado por aquell os
aspectos que le son desfavorables en |la parte dispositiva de |a
resol uci 6n que adopt6 el a-quo. Mas sinple, el adm nistrado puede
recurrir de una disposicion en cuanto de ella resulte perjudicado,
ya sea de mmnera total o parcial, o cuando de aquélla se genere
perjuicio a la parte con |a que coadyuva. Bajo esa Optica, tenenps
que en el presente asunto, recurre conb opositora la citada
enpresa, por el hecho que le fue denegada su oposicién , pero es
lo cierto que, la solicitud de registro de |a gestionante, Col gate
Pal nol i ve Conpany, fue denegada por el Registro, razoéon por |a cual
este Tribunal no alcanza a conprender en qué nedida perjudica |la
resol uci 6n recurrida Beecham Goup P.L.C., pues su objetivo fina

(rechazo de la inscripcion pretendida) se logré6 en la msm
resol uci 6n que conoce este o6rgano colegiado. Asi las cosas,
careciendo de interés real la opositora para recurrir, no queda
mas que rechazar su apel aci 6n interpuesta.- "
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CONSENTI M ENTO DEL TITULAR OBVIA EL | MPEDI MENTO LEGAL PARA LA
| NSCRI PCl ON DE MARCA SI M LAR

[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI V@ #

"Que la inscripcion de la marca "LIBERTY', en clase de la
Nonencl atura Internacional, fue denegada por el Registro de la
Propiedad Industrial, dada la simlitud grafica, fonética e
i deol 6gica con la marca "LIBERTY", registrada por |la enpresa bajo
el Nimero 85910, folio 123, tono 256.- No obstante, si bien es
cierto existe tal simlitud entre anbos signos marcarios, |o
cierto es que, el representante legal de la firma solicitante,
Li cenci ado Victor Vargas Val enzuela, aportd en esta instancia |la
carta de consentimento de l|la casa propietaria de |la nmarca
"LIBERTY" en |la que autoriza |la coexistencia registral de anbas al
permtir su registro (vid. Fs.12 a 21 de este expediente), de
manera que tomando en cuenta que tal anuencia obvia el inpedinmento
| egal establecido, asi cono también el hecho de que la misma no
pone en peligro la salud publica, orden publico, el interés
general ni la trasparencia del nercado, se inmpone revocar |a
resol uci 6n recurrida, para ordenar en su lugar |a continuaci 6n del
tramte correspondiente, si otro notivo ajeno al aqui exam nado no
lo inpidiere.™
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NULI DAD DE ASI ENTO DE | NSCRI PCl ON
[ SALA PRI MERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICI A ]?*

""I.- En el presente proceso abreviado de cancel aci 6n de marca, |a
actora pretende la nulidad del asiento de inscripcion de la narca
“ GOLONDRI NA” . El Juzgado Sexto Civil de Myor Cuantia de San
José, asum endo que esa pretension inporta la nulidad de un acto o
di sposici6on administrativa, estima que el conocimento de esta
causa corresponde a la Jurisdiccion Contencioso Adm nistrativa.
Tal argunentaci 6n no es pertinente. El sinple hecho de pedirse la
cancel acion de un asiento registral no conparta un conflicto
contenci oso adm nistrativo, salvo si va anexa una reclanacion
contra el Estado o una entidad publica, que no es el caso. Aqui
la disputa es entre privados, sin interés alguno de una entidad
publi ca. Véase que por voluntad de |las partes se pueden crear y
cancel ar asientos registrales, sin que esos actos trasciendan su
natural eza privada. Siguese entonces que la nulidad pretendida es
un ruego civil y no contenciosos admnistrativo. |I1.- Por otra
parte, el articulo 17 de la Ley de Pronoci 6n de |la Conpetencia y
Def ensa Efectiva del Consum dor establece expresanente que
trat andose de conptencia desleal, el procedinmiento a seguir es el
sumario normado en el articulo 432 del Cddigo Procesal Civil.
Finalnente, el articulo 105 de la Ley Organica del Poder
Judicial, dispone que: “Los juzgados civiles conoceran: 1.- De
todo asunto cuya cuantia exceda de la que fije la Corte para
conocimento de los juzgados de nenor cuantia, cuando no
corresponda a un juzgado contencioso admnistrativo y civil de
haci enda o agrario” "
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PROH BI DA LA UTI LI ZACI ON DE VOCABLO DE USO COMUN QUE PERTENECE AL
DOM NI O | NTERNACI ONAL DENTRO DE LA | NTERNET

[ TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO, ] *

"I.- Con vista de los agravios de |la parte inconforne, tenenbps que
se trata de la solicitud de una marca de féabrica y de conercio
«punto com » para proteger y distinguir en clase 16 internacional,
publicaciones de todo tipo; papel, cartdon y otros articulos de
est as mat eri as; pr oduct os de i mprent a, articul os de
encuader naci 6n, fotografias, papeleria, material de instruccién o
de ensefianza. Al respecto, el nuneral 10 incisos j) y Q) del
Convenio Centroanericano para la Proteccion de la Propiedad
| ndustrial, prohi ben expresanmente |os térmnos, signos o
| ocuci ones que hayan pasado al uso general y que puedan inducir a
error por indicar una falsa naturaleza o cualidad. Y es que, conp
bien o seflal6 él a quo, «punto com » expresado conminnente cono
“.conf pertenece al domnio internacional dentro de |la |INTERNET e
i napropi abl e por particular alguno en detrinento del resto. Siendo
conb lo es, la pretensidon de anparar publicaciones y articulos
varios de la clase 16, resulta sin lugar a dudas violatorio del
Conveni o de rito, pues puede inducir a error al consum dor por una
falsa naturaleza y es que |la propia gestionante advierte “.no se
esta solicitando para ningun producto o bien relacionado con el
| nt er net o red internacional.. A mayor abundam ent o, | a
utilizacién de un vocablo de uso comin conp |0 es «punto com » |,
es absol utanmente prohibido ."

Direcci6n Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Tel éfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@bogados. or.cr
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1 REGQ STRO NACIONAL. (Consultado en linea), el 18 de abril de
2007, en : http://ww.registronaci onal . go.cr/
2 REG STRO NACIONAL. (Consultado en linea), el 18 de abril de
2007, en : http://ww.registronaci onal . go.cr/
3 Ley N°7978. Ley de Marcas y Oros Signos Distintivos. Costa
Rica, de 6 de enero de dos m|.
4 Reglanmento N° 30233-J.Reglanento de la Ley de Marcas y otros
Signos Distintivos. Costa Rica, de 20 de febrero de dos m | dos.
5 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Resolucién N° 1204 de las siete horas
cincuenta y cinco mnutos del trece de agosto del afo dos ml
cuatro.
6 TRI BUNAL CONTENCI OSO  ADM NI STRATI VO. SECCI ON  TERCERA
Resol uci 6n N° 471-2002, de las SEGUNDO ClI RCU TO JUDI Cl AL DE SAN
JOSE. Coicoechea, a las diez horas cuarenta mnutos del treinta de
abril del afio dos m | dos.
7 TRIBUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO. Resol uci 6n N°N°  236- 2006,
de las catorce horas cuarenta m nutos del diecinueve junio del dos
ml seis.
8 TRI BUNAL CONTENCI OGSO ADM NI STRATI VO. Resoluci6on N 77-2006, de
las nueve horas treinta mnutos del dieciséis de nmarzo del afio
dos m | seis.
9 TRI BUNAL CONTENCI OGSO ADM NI STRATI VO . Resol uci 6n N° 156 2005, de
| as catorce horas del treinta y uno de mayo del dos m | cinco.
10 TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL .Resolucion N 176,de las nueve horas
diez mnutos del veintiséis de mayo del dos m| cuatro.
11 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Resolucién N 620, de las nueve horas
cincuenta y cinco mnutos del treinta de marzo del afio dos ml
cuatro.
12 TRI BUNAL CONTENCI OGSO ADM NI STRATI VO. Resol uci 6n N°N°31-2004
de las catorce horas veinte mnutos del treinta de enero del dos
m | cuatro. -
13 TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO. Resol uci 6n N°196- 2002, de

| as di ez horas cuarenta y cinco mnutos del veintiuno de junio

del dos m | dos.
14 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Resolucion N 466 , de las ocho horas
veinte mnutos del veinte de junio del afio dos m | dos.
15 TRI BUNAL CONTENCI OsO ADM NI STRATI VO. SECCI ON TERCERA.
Resol uci 6n N° 355-2002, de las trece horas cincuenta m nutos del
vei ntiuno de marzo del dos m | dos.
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16 TRI BUNAL CONTENCI OSO  ADM NI STRATI VO. SECCI ON TERCERA
Resol uci 6n N° 892-2001, de las nueve horas cincuenta m nutos del
vei nti nueve de octubre del afo dos m | uno.

17 TRI BUNAL CONTENCI OGSO ADM NI STRATI VO . SECCI ON TERCERA. Resol uci 6n
N°708- 2002, de l|las once horas cuarenta m nutos del veintinueve
de agosto del afio dos m | uno.

18 TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO. SECCI ON TERCERA Resol uci 6n
N° 668-2001, de las nueve horas cincuenta mnutos del treinta y
uno de julio del dos m | wuno.

19 TRI BUNAL CONTENCI OsO ADM NI STRATI VO. SECCI ON TERCERA
Resol uci 6n N° 683-2001, de las trece horas cuarenta minutos del
treintay uno de julio del dos m | wuno.

20 TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO SECCI ON TERCERA . Resol uci 6n
N° 636-2001, de las trece horas treinta mnutos del treinta de
julio del afo dos m | uno.

21 TRI BUNAL CONTENCI GSO ADM NI STRATI VO SECCI ON TERCERA . Resol uci 6n
N° 644 -2001, de las catorce horas cincuenta mnutos del treinta
de julio del dos m | wuno.

22 SALA PRI MERA DE LA CORTE SUPRENMA DE JUSTICI A. Resol uci 6n N°401-
C-01, de las once horas del ocho de junio de dos m | uno.

23 TRI BUNAL CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO. SECCI ON TERCERA Resol uci 6n
N°N ° 277 -2001, de las nueve horas diez mnutos del dos de abri
del afo dos m | uno.



