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RESUMEN. El presente trabajo aborda el tema de |a Propiedad

| ndustrial, desarrol | ando doctrinari amente t emas cono:
ant ecedentes historicos de l|a propiedad industrial, nocidén de
pr opi edad i ndustri al, bi enes gue | a i nt egran y sus

caracteristicas, del registro de propiedad industrial, asi conp
una opinion juridica de la Procuraduria Cenerel de |a Republica,
gue aborda el tema de Propiedad Intelectual y de |la Propiedad
| ndustrial .

 ndi ce de cont eni do

1. DOCTRI NA . o e 2
ANTECEDENTES HI STORI COS DE LA PROPI EDAD | NDUSTRIAL ... ......... 2
NOCI ON DE PROPI EDAD | NDUSTRI AL, BIENES QUE LO INTEGRAN Y SUS
CARACTERI STI CAS. . . . ettt e e e e e 3
DEL REG STRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. . . . oottt e 6

REG STRO DE MARCAS DE GANADG COVERCI ALES, SENALES DE
PROPAGANDA, | NDI CACI ONES DE PROCEDENCIA Y DENOM NACI ONES DE

ORI GEN. .« . e e e 7
2. PRONUNCI AM ENTOS DE LA PROCURADURI A GENERAL DE LA REPUBLI CA DE
COSTA RICA. . . oo e 17

OPI NI ONES JURI DI CAS. . . .ottt e e e e e s 17

PROPI EDAD | NDUSTRI AL. MARCA SONORA. . . ...t 17

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



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

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

1 DOCTRI NA

ANTECEDENTES H STORI COS DE LA PROPI EDAD | NDUSTRI AL
[ CORDOBA RAM REZ Felipe y G MENEZ COSTI LLO Manuel ]*

“Se dice que el concepto de Propiedad Industrial surge hacia el
siglo XVIlIl con la necesidad de conceder privilegios para |os
inventores y precursores de las nacientes industrias, conb un
estinmulo para increnentar |la participacion y proteger |os derechos
de expl otaci 6n, procurando retribuir a qui enes se esforzaban en

partici par en loque pronte se denominaria la Revoluciodn
I ndustrial. Los prinmeros antecedentes se registran en Inglaterra vy
Francia. Ya desde finales del siglo Xvil, por ejenplo en

Abberville, Francia (1665) durante el reinado de Luis XV, se
otorgan privilegios al pafero hol andés Van Robais, |os cual es

i ncluian exoneraci 6n de inpuestos y gravanenes y |a prohibicidn de
gue cual qui er persona estableciera féabrica de pafios en |a ciudad
o a 10 leguas alrededor. Los privilegios tanbién involucraban
regl anent aci ones detall adas sobre |as condiciones de trabajo vy
nmeét odos de fabricacion. Ademéds de su funci6n proteccionista, el
otorgam ento de los privilegios industriales fue utilizado por el
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Mnistro francés Colbert conb uno de |los tantos recursos para
increnentar |as reservas del Estado, inpulsar |las innovaciones
nacionales y atraer a enpresas extranjeras. Por otro l|ado en
I ngl aterra (nodel o inspirador de Francia por su eficiente econonia
y floreciente tecnologia) ya en 1734 existia |la London Society,
que reune entre sus menbros a reconoci dos inventores.

El hito transcendental se establece en 1791, cuando |a Asanbl ea
Naci onal en Francia incluye en |a Proclamaci 6n de | os Derechos del

Honbre, el Derecho de Propiedad: “ Todo descubrimento o nueva
i nvenci 6n de cualquier clase de industria, sera propiedad del
autor.... por consiguiente la |ey asegura su pleno y conpleto goce

durante el tienpo y la forma que se especifique a continuacién”.
Tanbi én i ncluydé esta proclama | o que se conoce conb |a descripcién
del invento, los nedios y procedimentos que |o constituyen y el
ti po (invencidn, perfeccionanm ento o exportacion).

La atndsfera de duras luchas por |la suprenmacia conercial entre |as
naci ones industriales de principios del siglo XIX es o que da al
Derecho de Patentes una di nensi 6n internacional.”

NOCI ON DE PROPI EDAD | NDUSTRIAL, BIENES QUE LO INTEGRAN Y SUS
CARACTERI STI CAS

[ PACHON MUNOZ Manuel ]2

“La propiedad industrial es un conjunto de bienes, mMS 0 mMeNOS
het er ogéneos, cuya caracteristica conmin consiste en ser el objeto
sobre el cual recae el derecho sobre wun bien inmaterial
relacionado con |a actividad industrial o conercial de un
enpresari o.

El concepto de bienes inmateriales, tal como lo utilizanos al
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referirnos a la propiedad industrial, no coincide con |os bienes
i nmat eri al es conoci dos en | os derechos romano y ger nani co.

Segun GAYO (Instituias, Il, nanms. 12, 13 y 14), las cosas (los
bi enes) se podian dividir en cosas corporales (que tangi possunt)
y en incorporales (que tangi non possunt). En la ultina categoria
se colocan |os derechos subjetivos, considerados conb bienes, o
sea, conmp integrantes del patrinonio. Asi, por ejenplo, la
titularidad de |a hereditas era cosa incorporal.

Nuestro Codigo Civil se refiere a las divisiones de cosas
incorporales y <corporales. El concepto de cosas incorporales
tiene, por una parte, el msno significado asignado por GAYO Asi,
v. gr., el art. 653 del C. C seflala que "las cosas incorporales
son las que consisten en nmeros derechos, conmb los créditos y |as
servi dunbres activas", pero el concepto continta desarroll andose y
agrega que "sobre las cosas incorporales hay una especie de
propi edad" (C. C., art. 670), afadi éndose adicional nente que "las
producci ones del talento o del ingenio son una propiedad de sus
autores" y "esta especie de propiedad se regira por |eyes
especi al es”, con lo cual se nodifica el criterio ronmano-germénico
sobre | o que se debe entender por bienes innmateriales.

Los bienes inmateriales incluidos en |a propiedad industrial son
preci sanente |as producciones del talento y del ingenio, y pueden
definirse, siguiendo |as ensefianzas del profesor José Antonio
Goénez Segade, conp "creaciones de la nmente humana que nediante
hechos adecuados se hacen perceptibles y wutilizables en |Ias
rel aci ones sociales, y por su especial inportancia son objeto de
una tutela juridica especial"?.

El bien inmaterial, asi entendido, se exterioriza en un objeto
material, pero el derecho del autor, el inventor o el ocupante de

signo distintivo es independiente de dicho objeto. Asi, por
ejenplo, la obra plastica (escultura) se exterioriza en un trozo
de marnol; pero el derecho del escultor no se confunde con el
derecho de propiedad sobre la estatua: el derecho del escultor a
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gue no se copie su estatua es totalnmente distinto. Lo msnb sucede
con todos | os derechos de | a propiedad industrial; por ejenplo, el
derecho sobre el secreto industrial se puede plasmar en un corpus
mechani -cum el papel donde aparecen los planos, las foéornulas o
dibujos en que consiste el descubrimento cientifico o Ila
aplicaci 6n industrial, pero los papeles no se confunden con el
corpus mysticum

gque es la idea en si misma considerada.

1. Bienes que integran |a propiedad industrial

Nuestro ordenam ento juridico privado regula expresanente dentro
de la propiedad industrial |la patente de invencién, |os nodelos y
di bujos industriales, las marcas de producto (de féabrica, |as
denomina la decisién 85), servicios y colectivas, el nonbre
conercial y |a ensefa.

Comb lo ha reconocido la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia, "el objeto sobre el cual recae I|a propiedad es
susceptible de incremento de acuerdo con |los avances de Ila
técnica"?. La realidad denuestra que todos los dias ocurren
transacci ones sobre otros bienes inmateriales, gue hacen
necesario el reconocimento por nuestro ordenamento juridico
tributario, del derecho de know how, intinanente enparentado con
las invenciones y cuya protecci 6n se establece en las normas que
regulan la conpetencia desleal, la |egislacion penal y |as nornmas
| aboral es, notivo por el cual henops incluido dentro de |os delitos
contra la propiedad industrial, el delito previsto en el art. 238
del C. P. donde se tutela la revelaci6n de secretos industriales,
gue, en nuestro concepto, es una de |as especies del know how.

| 11. CARACTERI STI CAS DE LOS BlI ENES DE LA PROPI EDAD

| NDUSTRI AL

Los bienes que integran la propiedad industrial se caracterizan
por atribuir a su titular una facultad para inpedir el uso por
parte de terceros, del objeto sobre el cual recae el bien (ius
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excluendi allios) en la nedida en que |a norma de derecho privado
no limte ese poder.

DEL REG STRO DE LA PROPI EDAD | NDUSTRI AL
[ REG STRO NACI ONAL]®

“I nf or maci 6n Gener al

ANTECEDENTES

Fue creado en 1896, desde entonces se ha nmantenido un sistem
juridico de proteccién a los derechos que se derivan de la
propi edad intelectual, reconociendo al creador, al inventor, al
artista, cono titulares de derechos, susceptibles de proteccion.

Apoyado por |os Tribunales de Justicia, se ha creado una sala
especializada en la materia, |lanmada Secci én Tercera del Tribunal
Cont enci oso Administrativo, que se encarga conp Unica instancia de
ventilar y dar por agotada la via que recurran a la misma. Se ha
avocado a reconocer y confirmar l|las resoluciones que enmte este
Registro acerca de las marcas notorianmente conocidas y fanpsas,
sentando jurisprudencia para proteger al verdadero titular y al
consumi dor; evitando la pirateria y a |los usurpadores o
infractores de derechos de propiedad intel ectual.
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Conprende | as patentes de invencion, el Registro de Marcas y el de
Marcas de Ganado, ofrece a los usuarios |a proteccion de sus
inventos, sus nmarcas de fabrica, nonbres conerciales, sefiales de
propaganda, de conercio y de su ganado. Ademéds, protege la autoria
de libros, obras de teatro, cine, misica, poesia, programas de
tel evisi éon, programas de cénputo, entre otros.”

REG STRO DE MARCAS DE  GANADG COVERCI ALES, SENALES  DE
PROPAGANDA, | NDI CACI ONES DE PROCEDENCI A 'Y DENOM NACI ONES DE ORI GEN

[ REG STRO NACI ONAL] *

Mar cas de Ganado

El Registro de Marcas de Ganado, es una secci6n que sienpre ha
formado parte del Registro de Propiedad Industrial.

Exi ste desde hace nuchos afios, ya que su Ley data de 1954.

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

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

SENALES DE PROPAGANDA

EXPRESI ONES O SENALES DE PROPAGANDA
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Segun el Convenio Centroanericano para la Proteccion de Ila
Propiedad Industrial, se entiende por expresién o sefal de
propaganda toda |eyenda, anuncio, lema, frase, conbinacién de
pal abras, disefio, grabado o cualquier otro nedio simlar, sienpre
gue sea original y caracteristico, que se enplee con el fin de
atraer |a atenci 6n de consum dores o usuarios sobre un determ nado
product o, nercancia, servicio, enpresa o establ ecimento.

Las expresiones o sefales de propaganda pueden ser enpleadas en
cartel es, murales y en general, en cualquier otro nedio
publicitario.

Las marcas y |los nonbres conerciales pueden formar parte de l|a
expresi 6n o sefial de propaganda, sienpre que se hallen registradas
a favor del msno titular

No podréan usarse ni registrarse conp expresiones o sefales de
pr opaganda:

* Palabras o conbinacién de palabras exclusivanente
descriptivas de las cualidades de las nercancias, productos o
servicios o de la actividad de | a enpresa

* Las que estén desprovistas de originalidad o que sean
conoci das publicamente en relacion a otros productos, mercancias,
servicios, enpresas o establecimentos de diferente titular

* Las que sean contrarias a la noral, al orden publico o a las
buenas costunbres, o0 que atenten contra ideas, religiones o
senti m entos di gnos de consi deraci 6n

* Las que tiendan a desacreditar wuna enpresa o
establ ecimento, sus productos, nmercancias o servicios, o0 que
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cont engan of ensas o al usi ones individual es

* Las que estuvieren contenpladas en el Conveni o
Cent r oaneri cano

* Las que incluyan una nmarca o nonbre conerci al

* Las que hayan sido registradas por otras personas 0 que Ssean
capaces de originar error o confusion

Una vez inscrita una expresién o sefial de propaganda, goza de
protecci 6n por tienpo indefinido, pero su existencia depende,
segun el <caso, de la marca o nonbre conercial a que haga
ref erenci a.

MARCAS COVERCI ALES

DEFI NI CI ONES | MPORTANTES

Segun el Convenio Centroanericano para 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 claranente
| 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 Organisno Ej ecutivo de cada Estado Contratante podr&, para
gue surta efectos dentro del respectivo territorio, hacer
extensiva esta obligaci6on a otros productos, cual quiera que sea su
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nat ur al eza.

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

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

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

Las Marcas de Servicios son |las que distinguen |as actividades que
realizan |as enpresas dedicadas a dar satisfaccidn 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 conpb 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 entidades publi cas.

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

c) las banderas, escudos, insignias, distintivos o denom naci ones
o siglas de organi snos internacionales de uno o varios Estados.

d) Los nonbres, enblemas y distintivos de la Cuz Roja y de
enti dades religiosas y de beneficencia |egal mnente reconoci das

e) Los disefios de nonedas o billetes de curso legal, Ilas
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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 entidades internacional 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
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 términos, signhos 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 que se destinan

) 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 prestacion de |os servicios, a nenos que vayan
segui das de di bujos o frases que | os singularicen

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
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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
0 novedad.

p) Los distintivos ya registrados por otras personas conb marcas
para productos, nmercancias 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 sefilales de
propaganda ya registrados o en tranmite de registro, si se pretende
enplearl os para distinguir productos, nmercancias o0 servicios
conprendi dos en la m sma cl ase.

r)y Los distintivos que pueden inducir a error por indicar una
fal sa procedenci a, natural eza o cualidad

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.

PROCEDENCI A

| NDI CACI ONES DE PROCEDENCI A 'Y DENOM NACI ONES DE ORI GEN

Segun el Convenio Centroanericano para la Proteccion de la
Propi edad Industrial, se considera una indicaci6on de procedencia,
el nonbre geografico de la localidad, regi6én o pais que se
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consigne o haga aparecer en alguna etiqueta, cubierta, envase,
envoltura o precinto de cual quier mercancia, o directanmente sobre
la msma, conp lugar de el aboraci6n, recoleccién o extracci 6n de
ést a.

Denomi naci 6n de origen es el nonbre geografico en que se designa
un producto fabricado, el aborado, cosechado o extraido en el |ugar
al cual corresponde el nonbre usado conp denom naci 6n y que sirve
para determinar una calidad y ciertas caracteristicas.

Todo industrial, conerciante o prestador de servicios establ ecidos
en un pais, lugar o regi6n determi nada, tiene derecho a usar el
nonbre geografico del misnmo conp indicaci 6n de procedencia de sus
product os, nercancias o productos.

El nonmbre geogréafico que se enplee conop indicaci én de procedencia
o cono denom naci 6n de origen, debera corresponder exactanente al
lugar donde la nercancia adquirié su naturaleza o substancia de
donde provi ene.

Se considerara falso e ilegal y por tanto prohibido, el uso de
denom naci ones de origen que no correspondan real nente al |ugar en
gue |los productos, nercancias o servicios fueron fabricados,
el aborados, cosechados o extrai dos.

No hay falsa indicacion de origen cuando el nonbre con que se
identifica un producto, nercancia o servicio corresponda, en todo
o en parte, a un nonbre geografico que haya pasado, por |o0s usos
constantes, generales y honrados del conmercio, a formar el nonbre
o designaci 6n propias de la nmercancia o servicio, sienpre que la
denom naci 6n de origen sea precedida de las palabras "tipo",
"género", "imtaci é6n", u otras senejantes, en caracteres
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facil mente | egi bl es.

La i nserci 6n de fal sas i ndi caci ones de pr ocedenci a o]
denom naci ones de origen en alguna etiqueta, cubierta, envase,
envoltura o precinto de cual quier mercancia, o directanmente sobre
la msm, bien sea que dichas nercancias estén identificadas por
marcas registradas o no, hara incurre a |los responsables en |as
sanci ones previstas en el Conveni o Centroanericano.

NOVBRES COMERCI ALES

Segun el Convenio Centroanericano para la Proteccion de Ila

Propiedad Industrial, las disposiciones contenidas ahi, son
aplicables no sélo a | os nonbres con que se identifica una enpresa
0 un establecimento nercantil propianmente dicho, sino tanbién a

| os nonbres, con que se identifica una enpresa o establecimento
i ndustrial, bien sea que se dedique a |la prestaci 6n de servicios o
actividades agricolas, pecuarias, forestales, extractivas, de
caza, pesca, construccion, transporte o cual quier otra anal oga.

Un nonbre conercial es el nonbre propio o de fantasia, la razon
social o la denomi naci6n con la cual se identifica una enpresa o
est abl eci m ent o.
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No podran usarse ni registrarse conbo nonbres conerciales o conp
el enentos de | os m snos:

1. Los que estén constituidos o en los cuales figuren |os
nonbres o patronimcos de personas distintas de los titulares o
participes de la enpresa o establecimento, sin su consentiniento,
o si han fallecido, de sus descendientes o descendi entes de grado
mas pr oxi no

2. Los que sean idénticos o senejantes a |los que estan
inscritos a favor de otras personas que se dedican a actividades
simlares

3. Los que sean idénticos o senejantes a una nmarca registrada a
favor de otra persona, sienpre que |os productos, nercancias o
servicios que l|la marca proteja sean simlares a los que
constituyan el tréafico ordinario de |la enpresa o establecimento
cuyo nonbre conercial pretende inscribirse

4. Los que consistan en palabras o | eyendas o contengan signos
gue sean contrarios a la noral, el orden publico o las buenas
cost unbr es.

La propiedad de un nonbre conercial se adquiere por el registro
del msno efectuado de conform dad con el Conveni o Centroanericano
para |la Proteccion Industrial y se prueba con la certificacion de
Regi stro, extendida por el Registro de |a Propiedad Industrial.

La propi edad del nonbre conercial y el derecho a su uso excl usivo,
se adquiere en relacion a las actividades a que se dedica |la
enpresa o establecimento definidas en la solicitud de registro vy
a alas otras actividades directamente relacionadas con aquella o
gue |l e sean afines.

Si una enpresa tuviese mas de un establecimento, podr a
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identificarlos con su nonbre conerci al

La propiedad sobre el nonbre conercial dura lo que |la enpresa o
establ ecimento que identifica.

Una vez inscrito el nonbre conercial, goza de proteccion por
ti enpo i ndefi nido.

El propietario de wun nonmbre conercial inscrito tendra |os
si gui ent es der echos:

* Oponerse a que |lo registre cual quier otra persona

* Hacer cesar el uso o imtacién indebida de su nonbre
conerci al

* (btener el resarcimento de | os dafios y perjuicios que se le
hubi eran ocasi onado por el enpleo o uso indebido

* Denunciar los delitos previstos y sancionados por la ley o
actuar conp parte acusadora en | os juicios correspondi entes

El derecho de propiedad de un nonbre conercial se extingue
ani canment e:

Por renunci a expresa del titular

Por |a desaparicion por cualquier causa juridica, de la enpresa
gue identifica

Por sentencia ejecutoria de Tribunal de Justicia conpetente que
declare la nulidad u ordene | a cancel aci 6n del registro.

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

Son causales de nulidad del registro de un nonbre conercial, |as
si gui ent es:

Si se hizo en perjuicio de nejor derecho de tercero

Si aparece inscrito a nonbre de quien sea 0 haya sido agente,
mandatari o o representante de |a persona que | o hubiere registrado
con anterioridad en otro pais centroanericano.

Si el registro se realizé contraviniendo disposiciones del
Conveni o Centroaneri cano.

2 PRONUNCI AM ENTOS DE LA PROCURADURI A GENERAL DE LA REPUBLI CA DE
COSTA RI CA

OPI Nl ONES JURI DI CAS

PROPI EDAD | NDUSTRI AL. MARCA SONORA.
[ PROCURADURI A GENERAL DE LA REPUBLI CA DE COSTA RICA]°®
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“Ant ecedent es

La propiedad intelectual es wun derecho tutelado por nuestra
Constituci on Politica. El articulo 47 concordado con el nuneral
121 inciso 18), anbos de la Carta Magna, establecen |a proteccidn
tenporal del derecho exclusivo de |as obras, invenciones, marcas o
nonbres conerci al es. Tal proteccion debe ser garantizada por |a
Asanbl ea Legislativa, ya que corresponde a ésta pronover y
asegurar ese derecho.

Para efectos practicos es inportante indicar que |a tendencia
noderna se ha inclinado por dividir la propiedad intelectual en
dos ramas: 1. La propiedad industrial, que engloba tanto a |as
patentes de invencio6n, nodelos de utilidad, dibujos y nodelos
industriales, conb a las marcas y otros signos distintivos
(nonbr es conerci al es, enbl enas, denom naci ones de origen,
i ndi caci ones geogréaficas, expresiones y sefiales de publicidad
conercial). 2. El derecho de autor y derechos conexos.

Por consiguiente, dado que el Proyecto bajo estudio pretende
nodi fi car normas rel aci onadas con |a propiedad industrial, resulta
necesario citar la normativa internacional que regula esa mteri a.
Asi tenenps que Costa Rica aprob6 el Conveni o Centroanericano para
la Proteccion de la Propiedad |ndustrial (Ley No. 4543 del 18 de
marzo de 1970), la Convencién de la Organizacion Mindial de la
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Propiedad Intelectual (Ley No.6468 de 18 de setienbre de 1980),
Anexo 1C. Acuerdo sobre |os Aspectos de |os Derechos de Propiedad
I nt el ectual relaci onados con el Conercio (ADPIC), (Ley N°7475 de
20 de dicienbre de 1994), el Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial (Ley No.7484 de 28 de marzo de 1995),
el Convenio Constitutivo del Arreglo de Lisboa, relativo a la
Proteccion de Ilas Denominaciones de Oigen y su Registro
| nternaci onal (Ley No.7634 de 03 de octubre de 1996), Tratado de
Cooperaci6n en materia de Patentes y Reglanmento del PCT (Ley
No. 7836 de 22 de octubre de 1998), Aprobaci6n del Protocolo al
Convenio Centroanericano para la Proteccion de la Propiedad
| ndustrial (Ley No.7982 de 14 de enero de 2000), nediante el cua
se derog6 el citado Convenio.

Respecto de este ultinp instrunento, debe advertirse que la
derogatoria del Convenio Centroanericano para la Proteccién de |la
Propi edad I ndustrial se hizo efectiva hasta el 09 de mayo de 2000,
dia en que las autoridades costarricenses depositaron el referido
Protocolo en la Secretaria General del Sistema de la |ntegracion
Centroanericana (SIECA). Dicha fecha tanmbi én marc6 |a vigencia de
la actual Ley de Marcas y OQros Signos Distintivos, Ley No.7978

Este cuerpo normativo, asi conp la Ley de Patentes de | nvenci6n,
D bujos y Mddelos Industriales y Mdelos de Uilidad, Ley No. 6867,
reformada nediante Ley No. 7979, son producto del esfuerzo
realizado en nuestro el pais, para adecuar la normativa existente
a |las disposiciones contenidas en |os instrunmentos internacionales
citados anteriornente.
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Sobre las nodificaci ones pl ant eadas

Considera este Organo Consultivo que reviste de gran interés
repasar al gunos |ineam entos que la Sala Constitucional, reconendo
tomar en consideraciéon para legislar en nmateria de propiedad
i ntel ectual:

“ (...) HBH articulo 47 de la Constitucion Politica protege ese
contenido esencial del derecho de propiedad intelectual asi:
Ademés el Constituyente incorporé6 una norma programética en el
articulo 121 inciso 18 que establece... De nanera que, corresponde
al legislador dictar las |eyes que regulen el derecho de propiedad
intelectual, pero el legislador tiene conp linmte el contenido
esenci al de ese derecho. Debe tenerse presente que el |egislador
desconoce o viola el contenido esencial de un derecho, cuando crea
normas que limtan, hacen inpracticable, dificultan mas all& de lo
razonable o |o despojan de la necesaria proteccion. Porque al
violarse ese contenido esencial del derecho, se quebranta Ila
Constitucion que a su vez protege ese contenido esencial
i ntangi bl e para el |egislador.”

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolucion
N° 2134 de 2 de mayo de 1995. (El resaltado y subrayado no son
del original).

La normativa nacional e internacional que regula la mteria de
propi edad industrial, asi como |os |ineam entos establecidos por
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la Sala Constitucional para l|a <creaci6én de estas nornas,
constituyen dos elenentos fundanmentales que deben ser val orados
por |a Asanblea Legislativa, al nonento de discutir este Proyecto,
gue de segui do se anali za.

a) En cuanto a la Ley de Marcas y Qros Signos
Di stintivos

Articulo 3. Signos que pueden constituir una marca.

Es inportante observar que el Convenio de Paris para la Protecciodn
de la Propiedad Industrial no prohibe ni autoriza la inscripcion
de “signos visual mente perceptibles”. En tanto, e | Acuerdo sobre
los ADPICs si permte que sus Menbros puedan exigir dicha
condici6n (Ver articulo 15 parrafo 1). Sin enbargo, por consistir
en una disposicién facultativa, en el caso de Costa Rica no se
contenpl 6 tal requerimento dentro del articulo 3 vigente de la
Ley de Marcas y Oros Signos Distintivos . Por esta razén, se
ha consi derado que |a redaccion actual de esa nornma no excluye l|la
protecci 6n de | os soni dos.
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Pese a lo indicado, en la reforma a | articulo 3 de cita se
pretende incluir de forma expresa a “los sonidos” dentro de |os
signos que pueden constituir una marca. La finalidad es evitar

interpretaciones radicales y literales que conlleven a excluir a
| os sonidos de |a proteccion registral.

La nodificacién planteada a este articulo, responde al auge
inmnente de |as narcas sonoras. En efecto, |a proteccion de
soni dos es una practica que varios paises han inplenentado debido
a |l os avances y tendencias nodernas de la industria marcari a. A
manera de ejenplo, podenps citar |los paises que conforman |a
Conmuni dad Andina, los cuales en la Decisién 486, articulo 134
inciso c), establecieron:

“Articulo 134.-

A efectos de este régimen constituira marca cual quier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el nercado.
Podran registrarse conb nmarcas |os signos susceptibles de
representaci 6n grafica. La naturaleza del producto o servicio al
cual se ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstacul o para
Su registro.

Podr &n constituir marcas, entre otros, |os siguientes signos:
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(.)

C) | os sonidos y | os ol ores;

(.)” (El resaltado no es del original.)

Por otro lado, es inportante indicar que expertos en la materia
consi der an gue al gunos sonidos han adquirido la distintividad
necesaria para ser reconoci dos conb narcas. Asi mi snp, resaltan
la inportancia de las marcas sonoras, partiendo de la siguiente
opti ca:

“(.) Pero porque un sonido puede constituirse en marca? Esté
conprobado que |as |l anmadas nmarcas sonoras pueden |l egar a ser nmas
exitosas que las marcas visuales, ya que |las marcas perceptibles
auditivanmente se fijan nejor en la nente del puablico consum dor
Esto se debe a que son nas perceptibles que las visuales, y conp
cual quier marca, logran identificar productos y servicios en el
nmercado, ya que pueden |legar a ser entretenidas, ms insistentes,
claras e informativas que |as marcas visual es.
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Es asi que nuchas nmarcas auditivas han |legado a ser narcas,
después de ser fanpbsas, conp sucedié con el jingle de Merry
Mel odi es de |os dibujos animdos de Hanna Barbera. OQro caso de
marca sonora, lo registrd Unilever del Reino Unido, al registrar
conb marca el sonido producido por la friccién de |os dedos contra
| os platos reci én | avados.

No cabe duda que con |as nuevas tecnologias, por ejenplo, la
telefonia celular (con sonidos que dan mas servicios a |los
usuari os), hara que se busque protecci 6n de narcas sonoras a nivel
mundi al, ya que por ahora, son toda wuna novedad conb nmarcas
conerci al es.”

http://ww. vasquezvillarreal.confcont espanol/cont noticias |egale
S. htm

Fi nal ment e, no debe obvi ar se gue i nportantes or gani snos
internacionales, combp la OWI y la OMC, han reconocido que |a
propi edad intelectual constituye una herram enta fundanental para
el desarrollo social y econénmico de paises conmb el nuestro. Razoén
suficiente para procurar que la normativa que regula esa materia
sea acorde con | os avances tecnol 6gi cos del nonento en que ésta se
aplicaria.
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Articulos 9, 10, 18 y 94. Modificaciones relacionadas con el
pago de tasas.

Los articulos 9, 10, 18 y 94 de la Ley de Marcas y Qros Signos
Distintivos, en su version original, contenplaron el pago de una
tasa basica y una tasa conplenentaria, anbas cal cul adas en col ones
y sobre wun porcentaje del salario base. La prinera debia
cancel arse con la presentacion de la solicitud, en tanto que el
pago en |la segunda se exigia de previo a la inscripcion, para |lo
cual se otorgaba el plazo de un nes contado a partir de la
notificaci6n de |a resoluci 6n que concedia el registro, so pena de
dejar sin efecto la citada resoluci 6n y archivarse el expediente.

Posteriornmente, la Ley No. 8020 del 6 de setienbre de 2000 nodificé
la regulacio6n existente para las tasas previstas en la Ley de
Marcas y Oros Signos Distintivos. De esta forma, |la tasa béasica
y la tasa conplenmentaria fueron elimnadas, y en su lugar, se

estableci6 el cobro de una tasa fijada en dol ares. No obstante
dicha reforma se centr6 particularnmente en el articulo 94 de esa
altima | ey. Por esta razon, el resto de los articulos

rel aci onados con el cobro de tasas (articulos 9 inciso j, 10
inciso e, y 18 parrafo final) aun conservan los térmnos “tasa
basi ca” y “tasa conpl enentaria”.
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Ora consecuencia de la nodificacién realizada al articulo 94 de
cita, es la elimnacion del cobro de tasas previstas para: 1) |as

solicitudes de denominacién de origen (inciso b), 2) la
nodi ficaci 6n o correcci 6n de una solicitud de inscripcién (inciso
g), 3) la division de una solicitud de registro (inciso e) y 4)
el recargo por renovaci 6n en periodo de gracia (inciso d) . Lo

anterior dejo6 en evidencia otra inconsistencia legal, ya que |la
Ley No. 7978 en sus nunerales 11 (nodificacion o correcci6n de una
solicitud), 24 (division de wuna solicitud) y 76 (solicitud de
registro de una denom nacién de origen), aun mantienen |a
expresi 6n “devengara la tasa fijada o establecida”, mentras que
el articulo 21 (recargo por renovacién en plazo de gracia),
act ual nent e di spone “debera pagarse el recargo determ nado”.

Tal parece que ante la ausencia de una reforma integral de l|a
menci onada normativa, pretende ahora el Proyecto en estudio
ennendar tal omsion incluyendo |as siguientes nodificaciones a la
Ley No.7978: 1) Elimnar el térm no “basica” contenido en |os
articulos 9 inciso j) y 10 inciso e). 2) Suprimr el parrafo final
del nuneral 18 del msnmo cuerpo normativo, el cual regula lo
relativo a la ya inexistente “tasa conplenentaria”. 3) Adi cionar
al articulo 94, los incisos h, i, j, k, I y m restableciendo asi
e | pago de la tasa en los cuatro supuestos indicados en el
parrafo anterior, msnos que habian sido derogados por |la Ley
No. 8020 vy extendiendo dichas tasas a las solicitudes de
oposi ci 6n, nulidad y cancel aci 6n de signos distintivos.
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La aplicacion de tasas para |os nuevos supuestos contenplados en
el articulo 94 de cita no es una situaci6n ajena a otros paises.
A manera de ejenplo, valga citar a la Oicina de Arnonizaci 6n del
Mercado Interior (OAM) de la Uni6n Europea, |la cual exige el pago
de tasas para solicitudes de oposicion, divisién, nodificacién y
recargo por renovaci 6n en periodo de gracia; en tanto la Oicina
Naci onal de la Propiedad Industrial ( ONAPI ) de Republica
Domi ni cana, requiere dicho pago para la presentacion de
oposi ciones, nulidades y cancelaciones. El Instituto Nacional de
| a Propiedad Industrial de Argentina |0 hace para oposiciones y
nodi ficaciones y el Instituto Nacional de Defensa del Consum dor
y Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Peru para oposi ciones,
nodi fi caci ones, nulidades y cancel aci ones.

En ese senti do, debe i ndi carse gue | os i nstrument os
i nternaci onal es aprobados por Costa Rica no inmponen ni prohiben a
sus paises menbros la aplicacion de tasas para solicitudes de
oposi ci 6n, nulidad, cancelaciéon y recargo por |a renovacion en
pl azo de gracia. Solamente, en este Ultino caso, de fornma expresa

el articulo 5 bis inciso 1) del Convenio de Paris, di spone e
pago de una sobretasa cuando asi |o autorice la |egislacion
naci onal

En cuanto a las solicitudes de denom naci 6n de origen, tratandose
ésta de un signo distintivo, como lo es la nmarca, el nonbre
conercial y la expresion o sefilal de propaganda, no se justifica su
actual exclusion del pago de la tasa de inscripcién. Bast a
observar la versién original de la Ley No.7978, especificanente
sus articulos 76 parrafo final y 94 inciso b), para confirmar que
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el legislador no hizo tal distincion. Cono ya se ha indicado, fue
con la promulgacién de la Ley No.8020, que las solicitudes de
denom naci 6n de origen se excluyeron del citado inciso.

El Arreglo de Lisboa relativo a |la Proteccion de |as

Denom naciones de Oigen y su Registro Internacional, en el
articulo 7 inciso 2), establece el pago de una tasa Unica por el
registro internacional de cada denom nacién de origen. No
obstante, dicho pago se realiza ante la Oicina Internacional de
la Propiedad Intelectual. De nmobdo que, a excepcién de |as

solicitudes de registro internacional anparadas en el Arreglo de
Li sboa, es factible el cobro de una tasa para denom naci ones de
origen, cuya inscripcion sea solicitada a la Oicina Nacional
conpet ent e.

Fi nal mente, considera este Organo Asesor que |os nontos de |as
tasas que se pretenden adicionar al articulo 94 de |a Ley No. 7978,
estan lejos de ser confiscatorios y por el contrario, son sunas
razonables, que no |imtan de nodo alguno el ejercicio de
derechos. Adenés, dichas tasas se ajustan al principio de reserva
de |l ey, por encontrarse establ ecidas en una nornma de rango | egal.

Articul o 35. Li cenci as de uso de marcas.
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Las licencias de uso son otorgadas nediante un contrato privado

donde el titular de una marca (licenciante) autoriza a un tercero
(licenciatario) a utilizarla comercial nente en aquellos productos
y servicios que protege. Anbas partes tienen anplia libertad para
pactar los térmnos de la licencia, de tal suerte que, sus
efectos nacen a la vida juridica al darse ese acuerdo de
vol unt ades.

Los articulos 21 y 40 del Acuerdo de |os ADPIC di sponen que sus
m enbros podran establ ecer |as condiciones para |la concesién de
licencias, incluso de aquellas que puedan constituir un abuso de
| os derechos de propiedad intelectual, por un efecto negativo
sobre la conpetencia en el nercado en que participan. De nodo que
en dicha normativa no se condiciona la validez de las licencias al
acto de inscripcion.

No obstante, el articulo 35 de la Ley No.7978, dispone actual nente
|a obligatoriedad de inscribir la licencia de uso para que surta
efectos ante terceros. Tal exigencia se suprinme en el presente
proyecto, al tornar facultativa la inscripcion de la licencia de
uso con el fin de obtener seguridad y publicidad registral.

Esta nueva situacién juridica no generaria nenoscabo al guno para
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el titular del derecho. Lo anterior, por cuanto la sola
inscripciéon de la marca garantiza |la protecci 6n necesaria para |la
def ensa de ese derecho. En consecuencia, si la licencia de uso no
Ilegara a inscribirse, ello no constituiria un obstaculo para
inmpedir el uso indebido de la marca por parte de un tercero no
aut ori zado.

Articul o 80. Derecho de enpleo de |a denoni naci 6n de
ori gen.

Conforne se desprende del articulo 2 del Arreglo de
Li sboa, |a “denomi naci 6n de origen” designa un producto originario
de un territorio, <cuya calidad o caracteristicas se deben
exclusiva o esencialnente a ese nedi o geografico. Es precisanente
esa calidad, la que otorga el prestigio y reconocimento de la
denomi naci 6n de origen, sea a nivel nacional y/o internacional.

Una forma idbénea de controlar y garantizar que |a
calidad del producto sea |a adecuada es otorgando una
“autori zaci 6n” para el uso de |la denom naci 6n de origen. Por ello
podria resultar conveniente la elimnacion de |os parrafos prinero
y segundo del articulo 80 vigente, nanteniendo incllune el resto
de | a norna. Maxi me que l|la redacci 6n del parrafo tercero que se
conserva abarca a |os productores, fabricantes o artesanos que

Direcci6n Web http://cijul enlinea.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

desenpefian su actividad dentro de la zona geografica delimtada,
qui enes podran wutilizar la denom nacidén de origen registrada
cuando se encuentren autorizados para ello.

Por consiguiente, siendo que esa exigencia esta
contenpl ada dentro del articulo vigente, no existe nmayor
conentario al respecto.

b) Ley de Patentes de Invenci 6n, Dibujos y Mdel os
| ndustriales y Mbdel os de Utili dad.

Articulo 12. Oposi ci 6n y Observaci ones.

La dnica nodificaci6on que contenpla este articulo es el aunento

del plazo para interponer oposiciones. Act ual mente se concede un
nmes para ello, pero en el Proyecto se pretende extenderlo a tres
neses. Dicho plazo no resulta excesivo ni irrazonable para el

proceso al cual se aplicaria; por ende, no se presenta ninglin
probl ema de constitucionalidad en esta di sposicion.
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Articulo 13. Exanmen de Fondo.

La inclusion del inciso 6) en esta nornma, tiene una estrecha
relacién con la nodificacién planteada en el articulo 17 de la
m sma Ley. Lo anterior por cuanto es necesario definir un plazo

anico y maxinmo para la emisién del informe técnico y el exanmen de
fondo correspondientes, con el fin de regular y controlar la
duraci 6n del proceso de inscripcién de |la patente. De esta forna
podrian evitarse atrasos i nnecesari os i mput abl es a | a
Admi ni straci é6n, por los cuales deba aplicarse |a extension del
plazo de protecci6én de |la patente, el cual se propone en el
articulo 17 de cita.

Articul o 17. Duraci 6n de | a protecci 6n de |a patente.

En este nunmeral se pretende elimnar el térmno “inprorrogable”, a
efecto de posibilitar |la extension del plazo de proteccio6n de la
patente. Dicha disposicién aplicaria unicanente en aquell os casos
donde se conpruebe un retraso injustificado de |a Adm nistracién
para el respectivo otorgam ento.
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No obstante, 1la redaccion de este articulo podria generar
probl emas de constitucionalidad, ya que podria interpretarse que
| a patente es susceptible de préorroga. Tal situaci én, contraviene
lo previsto en el nunmeral 47 de la Constitucion Politica, dado que
esta norma establece claramente que el disfrute de ese derecho es
t enpor al . Por consiguiente, a efecto de subsanar el vicio en
cuesti 6n, es necesario que el |egislador indique de forma expresa
que | a patente tendréd una “Unica” vigencia de veinte afios.

Articulo 21. Nul i dad.

Se adiciona al inciso 1) la daltim frase que dice “Quien solicite
la nulidad de una patente podrd aportar todas |as pruebas que
estinme pertinentes”. Este mandato no es ajeno al procedimento
adm ni strativo, ya que se encuentra contenido en el articulo 293
de la Ley Ceneral de la Administraci én Publica. Sin enbargo, ello
no obsta para que tal disposicién sea incluida de forma expresa en
una |l ey de caracter especial, conb o es |la Ley de Patentes.
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Articulo 33. De | as tasas.

Conpb un elenento innovador se establece |a reducci 6n del pago de
la tasa en casos especificos. Sin embargo, este Organo Consultivo
considera que tanto esta norma, conp el actual articulo 40 inciso
2) de la Ley No.6867 y los nunerales 47, 48 y 49 de su Regl anent o,
se encuentran viciados de inconstitucionalidad. Obsérvese que el
articulo 40 nencionado delega en la Junta Administrativa del
Regi stro Nacional |a determ naci6n de |las tasas correspondientes,
sin establ ecer |os paranetros necesarios para ello. En tanto, |as
normas reglanmentarias determnan el nonto de | as tasas.

En | o conducente, |l a Sala Constitucional ha nanifestado:

“ X -

Sobre el principio de reserva legal en materia tributaria, esta
Sala la definié en sentencia numero 4785-93, de las ocho horas
treinta y nueve mnutos del treinta de setienbre de ml
noveci ent os noventa y tres:

"VI. -
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El alegado principio de reserva de ley en materia tributaria, fue
desarrollado por la Corte Suprema de Justicia, entonces en sus
funciones de jurisdiccion constitucional, en Resolucion de |Ias
ocho horas del veintinueve de novienbre de m| novecientos setenta
y tres, al expresar en | o que interesa:

El principio de "reserva de ley" en materia tributaria resulta de
o dispuesto en el articulo 121 inciso 13 de la Constitucion
Politica, a cuyo tenor corresponde exclusivanente a l|la Asanbl ea
Legi sl ativa "est abl ecer | os i mpuest os y contri buci ones
naci onal es"; atribuci é6n que, con arreglo al articulo 9° ibidem no
podria |la Asanblea delegar en el Poder Ejecutivo, al que tanpoco
seria licito invadir la esfera del |egislador en ejercicio de |as
facul tades reglanmentarias que le otorga el articulo 140 inciso 3°
de la misnma Constitucion. El problema consiste, pues, en definir
qué se debe entender por "establecer |os inmpuestos”, (..).

Establ ecer significa "instituir", 'y tanbién "ordenar, mandar,
decretar”, de acuerdo con el D ccionario de |la Lengua. Establ ecer
un inmpuesto es, por lo tanto, ordenar o decretar una cierta carga
tributaria; o sea, dicho con mas anplitud, crear el tributo vy
determ nar "l os objetos inponibles, |as bases y los tipos..."
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A partir del precedente transcrito, se puede decir que la
Constitucion Politica ha reservado al |egislador |la potestad de
establecer los tributos, es decir, delimtar sus elenentos
esenciales: la base inponible, el hecho generador y el nonto del
tributo. (.)” Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, Voto No.4844 de |las 16:18 horas del 22 de junio de 1999.
(El resaltado y subrayado no son del original)

Sobre este asunto en particular, existe un antecedente que no debe
obvi arse en esta discusion. El articulo 17 inciso 3) de la Ley
de Patentes de Invencidén, fue declarado inconstitucional por
del egar |l a determnaci 6n de |as tasas al reglanmento. Medi ante el
Vot o No. 2134 de las 15 horas del 02 de mayo de 1995, la Sala
Consti tuci onal resolvio:

“(.) En el caso de las patentes de invenci 6n, no cabe duda de que
el Registro de la Propiedad Industrial organiza todo un sistena
regi stral de proteccion de |os derechos de |las patentes por él vy
en él inscritas. Conbp ya se dijo, el poder tributario no conoce
mas limtes que aquellos que establece la propia Constitucion
Politica y en consecuencia si es posible crear wun tributo,
especificamente una tasa con efectos hacia el futuro, para el
cobro del servicio publico que brinda el Registro de |la Propiedad
I ndustrial en materia de patentes de invencién, sienpre y cuando
la creaci6on del msnb ermane de una ley que defina el hecho
generador, el sujeto pasivo y la tarifa. En cuanto a la tarifa o
el quantum la Sala ha aceptado -en al gunos casos concretos- |a
del egaci 6n relativa y restringida, en aquellos casos donde la |ey
fija claranente |os paranetros dentro de |os cuales, el Ejecutivo
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pueda actuar reglanentando la ley y sienpre que esos paranetros
sean razonables. El Ejecutivo puede desarrollar la ley dentro de
los Iimtes que la msma sefiala, porque de lo contrario se estaria
violando |a potestad reglanmentaria establecida en el articulo 140
incisos 3 y 18 de la Constitucion Politica, con el consecuente
guebranto de los articulos 9 y 121 inciso 13 de la Constitucion
Politica. Para que se dé la flexibilidad en materia inpositiva, es
la ley Ia que debe establecer |os elenentos esenciales del tributo
(creaci 6n por nedio de |ley, definicidén del hecho generador, tarifa
y sus bases de calculo y el sujeto pasivo), para que el Ejecutivo,
via reglanento desarrolle la ley dentro de |os parametros fijados
por ésta.(..)

Nuestra jurisprudencia, en forma atinada, ha reconocido, habida
cuenta de determ nadas circunstancias, |a posibilidad de que opere
-dentro de ciertos limtes razonables- una "del egaci 6n relativa"
de dichas facultades, sienpre y cuando, se sefialen en la ley |os
margenes del tributo respectivo, pues de lo contrario, estarianos
en presencia de una "del egaci 6n absoluta" de tales facultades

proceder que carece, conb se expuso, de validez constitucional.

(.)

El inciso 3 del articulo 17 de la Ley 6867 inpugnado, establece
cono requisito para mantener |a vigencia de wuna patente, Ila
obligacién de pagar "las tasas anuales que determne el
reglamento” sin fijar ningan tipo de paranetro en cuanto al
guantum que conp ya se dijo es un elenento esencial del tributo.
Resulta evidente que estanps ante una del egaci 6n absoluta que
carece de validez constitucional. Es por ello que en cuanto a este
inciso procede acoger la accién de inconstitucionalidad, ya que
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cono se analizd6, quebranta los articulos 9, 121 inciso 13 y 140
incisos 3 y 18 que establecen el principio de divisidn de poderes,
y las conpetencias exclusivas e indel egabl es del Poder Legislativo
y Ej ecutivo. (.)

Resulta claro entonces que crear una tasa para el pago de un
servicio registral es constitucional mente valido, no obstante en
este caso concreto, por |la forma en que dichas tasas fueron
creadas, se quebranta el principio de reserva de ley (articulo 121
inciso 13 de la Constitucién Politica), ya que corresponde
Unicamente a la ley la creaci6n de los tributos, |a determ naci 6n
del sujeto pasivo, el hecho generador y la tarifa, sus bases de
calculo. (.)” (El resaltado y subrayado no son del original)

Lo anteriornmente expuesto, confirma que corresponde Uni camente al
| egi slador la creacién de tributos, por o que tal facultad no
puede ser delegada de forma absoluta ni al Poder Ejecutivo ni a
otro sujeto, ente u organo, diferente de |a Asanblea Legislativa.

En el presente caso, cabe reiterar que |la Ley No.6867 omte
establ ecer, dentro de sus disposiciones, todos |os elenentos
esenciales de las tasas en cuestion. Por ello, considera este

Organo  Consultivo que el reglanento de |a citada ley se
extralimta de forma inconstitucional al determnar el nonto de
| as tasas correspondientes.

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

Ante esta situaci 6n, y considerando |as refornas contenidas en el
proyecto bajo estudio, bien podria el |egislador ennmendar |a
i nconstitucionalidad apuntada, nediante la inclusion de una nornma
gue delimte los elenentos esenciales de esas tasas y de Ila
reducci 6n contenpl ada en el articulo 33 que se pretende nodificar.

Vi . -

Articulo 32 his. Abandono de | a Gesti 6n.

Actualnente |a Ley No.6867 no contenpla de forma expresa el
abandono de la gestidn. No obstante, confornme |o disponen |os
articulos 9 y 10 de la Ley Ceneral de |la Admnistraci 6n Publica
tal omsién obliga a la Autoridad conpetente a aplicar de forma
supletoria el nuneral 340 ibidem nediante el cual se regula la
figura de | a caducidad en via adm nistrativa.

En consecuencia, siendo que a la fecha la Admnistracién
conpetente ha tenido que recurrir a una norna de caracter genera
para declarar |la caducidad de procesos regulados por una |ey
especial, no resulta irrazonable que una disposicién de este tipo
sea incluida dentro de |la Ley No. 6867.
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Por |lo antes expuesto, es criterio no vinculante de la
Procuraduria General de l|la Republica que, a excepciéon de la
propuesta de reforma a los articulos 17 y 33 de |la Ley de Patentes
de | nvenci 6n, Dibujos y Mddelos Industriales, y Mdelos de
Uilidad, el resto del proyecto de ley en estudio no evidencia
probl emas de constitucionalidad. Su aprobacién o no es facultad
di screcional de |a Asanbl ea Legi sl ati va.

FUENTES Cl TADAS
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