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Dedicatoria 

 Nuestra Institución en su doceavo aniversario, con la promulgación de la Ley 

de  Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en el 

año 2000, se crea el Tribunal Registral Administrativo como un   órgano de 

desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, que cuenta con 

presupuesto propio e independencia administrativa. Dentro de esta ley el legislador  

consideró necesario que el ciudadano pudiese interponer un recurso de apelación, 

que le permitiera que el acto lesivo de sus derechos fuese revisado por la propia 

administración registral, con lo cual, se brinda  una segunda oportunidad al Estado, 

para rectificar en su propia sede administrativa, cualquier viso de error que se pueda 

cometer en los actos de registro propios de la actividad registral. O también, confirmar 

aquellos actos dictados conforme al principio de legalidad que rige la materia.  

 Con ello se logró extraer del conocimiento del poder judicial, los recursos 

instaurados por los usuarios en contra de las resoluciones dictadas por los Registros 

que integran el Registro Nacional, dentro de una jerarquía impropia, agotando la vía 

administrativa. Esta nueva forma de justicia administrativa, en primer lugar propone un 

descongestionamiento de la materia registral en los tribunales de justicia  y en 

segundo lugar, la búsqueda de la celeridad en los procedimientos, para que el 

administrado obtenga una pronta respuesta. 

 Cabe destacar la importancia que ha tenido esta institución en el 

fortalecimiento del procedimiento registral, de la integración de normativa nacional e 

internacional en el conocimiento de los asuntos de su competencia, de la capacitación 

que ha venido  desarrollando a través de los años, tomando en cuenta funcionarios de 

otras instituciones afines, a efecto de lograr una visión integral para el desarrollo del 

Derecho Registral. 

 En la actualidad y como metas estratégicas, se está en proceso de 

construcción de la sede del Tribunal, proyecto dado en fideicomiso al Banco de Costa 

Rica, cuyo contrato fue refrendado por la Contraloría General de la República el 

pasado 19 de diciembre. Asimismo, se está aprobando por parte del órgano superior 

de esta institución, un sistema de gestión de expedientes, que contribuirá en la 

agilización y transparencia en la tramitación de los casos que ingresan al Tribunal 

originarios de los Registros que conforman el Registro Nacional. 

 Los funcionarios nos sentimos muy orgullosos de la Institución y existe 

compromiso de trabajo para fortalecer aún más los objetivos por los cuales fue creado 

este Tribunal.        

 

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora  
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Presentación 
 

En cumplimiento de nuestro deber informativo y consientes de la importancia de 
coadyuvar al fortalecimiento de Sistema Notarial y Registral se ha editado la 
segunda edición de la Revista Digital del Tribunal.  En un trabajo conjunto del Área 
Sustantiva  se desarrollaron cuatro temas que han tenido trascendencia en el 
quehacer  diario de esta institución a saber:    

 

1. EL AVISO CATASTRAL que hace referencia la importancia de esta figura 
como medida cautelar y los aportes que a través de la jurisprudencia ha 
efectuado nuestra institución. 

 
2. El segundo tema, denominado “PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS 

PODERES EN PROPIEDAD INTELECTUAL” tiene un contenido que no 
pasa de actualidad, pues  día con día surgen  variables que permiten   un 
estudio constante. 

 

3. El tercer tema  lo constituye Aptitud Distintiva Sobrevenida de las Marcas 
en Costa Rica pretende condensar todos los aspectos trascendentales que 
se encierran tras el esfuerzo empresarial de posicionar una marca en un 
mercado que cada día se hace más competitivo. 

 

4. El cuarto tema que desarrolló el Área Sustantiva hace referencia a la   

“protección  de la Marca Notoria como excepción a los principios  generales 

del sistema registral establecido en la Convención de París.  

Particularidades en el Derecho Marcario Costarricense”, que pretende 

contextualizar los instrumentos jurídicos que regulan esta figura y su 

importancia  como mecanismo de protección. 
 

Se incorpora a esta edición como invitado especial el Magistrado Fernando 
Castillo Víquez,  quien nos brindó un valioso aporte en su brillante disertación 
sobre la Justicia Administrativo y su impacto a nivel nacional en  el seminario del 
mismo nombre, donde abordó temas como los orígenes de la justicia 
administrativa, su importancia, la necesidad  de que existan, pero dotados de 

recursos y estabilidad; donde el 
conocimiento especializado de sus jueces  
y  su personal le permite al usuario  en 
sede administrativa tener una respuesta  
más pronta y más oportuna. 
 

Es así como se pone a su disposición este 
importante trabajo  y conocimiento  como 
medio para coadyuvar en el crecimiento 
del quehacer Registral  en general y los 
insto a compartirlo. 
 
 

M.Sc.  Ilse Mary Díaz Díaz 
Presidenta  

Consejo Editorial  

Dr. Pedro Suárez Baltodano 

Licda. Marcela Arroyo  

Lic. Celso Fonseca Mc Sam   

Colaboradores  

Sra. Ivonne Solano Ugarte  
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Opinión   
 

 Con la promulgación de la Ley de  Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual en el año 2000, se crea el Tribunal Registral 

Administrativo como un   órgano de desconcentración máxima, adscrito al 

Ministerio de Justicia y Paz, que cuenta con presupuesto propio e independencia 

administrativa. Dentro de esta ley el legislador  consideró necesario que el 

ciudadano pudiese interponer un recurso de apelación, que le permitiera que el 

acto lesivo de sus derechos fuese revisado por la propia administración registral, 

con lo cual, se brinda  una segunda oportunidad al Estado, para rectificar en su 

propia sede administrativa, cualquier viso de error que se pueda cometer en los 

actos de registro propios de la actividad registral. O también, confirmar aquellos 

actos dictados conforme al principio de legalidad que rige la materia.  

 Con ello se logró extraer del conocimiento del poder judicial, los recursos 

instaurados por los usuarios en contra de las resoluciones dictadas por los 

Registros que integran el Registro Nacional, dentro de una jerarquía impropia, 

agotando la vía administrativa. Esta nueva forma de justicia administrativa, en 

primer lugar propone un descongestionamiento de la materia registral en los 

tribunales de justicia  y en segundo lugar, la búsqueda de la celeridad en los 

procedimientos, para que el administrado obtenga una pronta respuesta. 

  Cabe destacar la importancia que ha tenido esta institución en el 

fortalecimiento del procedimiento registral, de la integración de normativa nacional 

e internacional en el conocimiento de los asuntos de su competencia, de la 

capacitación que ha venido  desarrollando a través de los años, tomando en 

cuenta funcionarios de otras instituciones afines, a efecto de lograr una visión 

integral para el desarrollo del Derecho Registral. 

 En la actualidad y como metas estratégicas, se está en proceso de 

construcción de la sede del Tribunal, proyecto dado en fideicomiso al Banco de 

Costa Rica, cuyo contrato fue refrendado por la Contraloría General de la 

República el pasado 19 de diciembre. Asimismo, se está aprobando por parte del 

órgano superior de esta institución, un sistema de gestión de expedientes, que 

contribuirá en la agilización y transparencia en la tramitación de los casos que 

ingresan al Tribunal originarios de los Registros que conforman el Registro 

Nacional. 

 Los funcionarios nos sentimos muy orgullosos de la Institución y existe 

compromiso de trabajo para fortalecer aún más los objetivos por los cuales fue 

creado este Tribunal.        
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La protección  de la Marca Notoria como excepción a los 

principios  generales del sistema registral establecido en la 

Convención de París.  Particularidades en el Derecho 

Marcario Costarricense. 
 

Pedro Daniel Suárez Baltodano 
Juez de Tribunal  

 

1) La Protección de la Marca Notoria en la Convención de París  

 
El tema de las marcas notorias fue introducido por primera vez en el sistema de 
las Naciones Unidas en el año 1924, cuando la Sociedad de Naciones  convoca a 
un comité de expertos para el estudio de la competencia desleal. Los expertos 
concluyen en la necesidad de establecer  a nivel de un convenio internacional que 
se podía denegar o cancelar el registro de una marca “notoriamente conocida en 
el comercio como perteneciente a un natural de otro país”, fijando un término de 5 
años para efectuar los reclamosi. Esta disposición fue introducida en 1925 en el 
Convenio de París, agregando la cláusula 6 bis.   
 
Esta cláusula establece algunas particularidades que permiten comprender la 
naturaleza jurídica de las marcas notorias: 
 
1.- La protección se debe hacer, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, 
bien a instancia del interesado.  El aspecto de protección de oficio es coherente 
con los principios que sustentan la protección de estas marcas, que son los 
básicos que inspiraron al reconocimiento del derecho marcario en Inglaterra:  
protección contra un enriquecimiento ilícito, sea el aprovechamiento injusto de la 
fama o reputación del titular de la marca; protección  contra competencia desleal, 
debido al desvío de la clientela generada por la confusión del consumidor y por 
supuesto, la protección misma al consumidor, para que no se vea defraudado en 
su derecho a elegir un producto con base en información clara y veraz.  
 
2.-La protección es más amplia, ya que, no sólo implica rehusar el registro, sino 
también  invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de 
comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de 
crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o 
del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una 
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio.  Esta protección, según el 
convenio, se da cuando la marca del tercero sea utilizada para productos idénticos 
o similares y justamente, en el país que deniega o invalida el registro, sea 
notoriamente conocido como perteneciente a persona de otro Estado Miembro. De 
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esta forma, el elemento de notoriedad debe de darse en el país que rehúsa o 
invalida el registro. 
 
3.- Es interesante que el Convenio de París sigue la regla general de cotejo que se 
basa en el principio de especialidad, es decir, la protección marcaria se da para 
productos que puedan generar riesgo de confusión por ser idénticos o similares a 
los que utiliza el titular de la marca notoria y no para productos, que por ser 
diferentes o no relacionados, no se asocien directamente con los protegidos por la 
marca notoria. Este principio, como se verá, se quiebra en la modernidad, donde 
es común que un fabricante de marcas notorias amplíe de un momento a otro su 
marco de fabricación y comercialización, buscando una diversificación de la 
misma, por lo que hay un riesgo potencial de confusión mayor. Esto ha llevado a 
que la protección pueda ampliarse para productos que no sean idénticos o no 
relacionados con los que actualmente se marcan usando el signo notorio.  
 
4.- Se establece un plazo mínimo de cinco años, a partir de la fecha del registro, 
para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la 
facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 
No obstante, no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso 
de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. 
 

2) Protección de las Marcas Notorias  en Costa Rica  

 

Costa Rica ha adoptado una visión moderna de la protección de las marcas 

notorias, que trasciende la normativa de la Convención de París, para sustentar 

dicha protección en los principios generales que dan sustento al derecho marcario. 

El Artículo 2 de nuestra Ley de Marcas, Ley N°7978 define las marcas notorias en 

los siguientes términos: 

Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se conoce en 
el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos 
empresariales.  

Esta definición es muy amplia y quizás ambigua, ya que indica, simplemente, que 

se conoce en determinados sectores; no obstante, es suficientemente clara en 

definir como elemento central de esta marca su notoriedad, precisamente la 

notoriedad de su conocimiento por los sectores indicados.  

La función de la marca es precisamente distinguir un producto o servicio de los 

demás, a efecto que los clientes puedan identificarlos y asociarlos a la empresa 

que los produce o comercializa. Esta función es fundamental en una época donde 

los bienes y servicios se producen masivamente y existe una gran variedad, por lo 

que el consumidor requerirá para distinguirlos de estos signos distintivos.  La 
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función de la marca es resaltada cuando la misma tiene un poder notorio de 

distintibilidad, precisamente porque es notoriamente conocida por sus clientes, es 

decir, los consumidores de una forma notoria pueden identificarla y alrededor de 

ellas distinguir la empresa de donde proceden y la reputación y calidad de dichos 

productos. Este conocimiento del mercado se logra normalmente por la calidad 

aceptable o generalmente buena de los productos, es decir, existe una reputación 

y conocimiento de los productos marcados.  Normalmente, para que una marca 

logre este nivel debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Tener una cierta estabilidad en el mercado que permita al consumidor acumular 

experiencia sobre el producto, entre más antigua sea la marca mejor.  

 

2.  Presentar una estabilidad en cuanto a la naturaleza y cualidades de los productos, 

los cuales son aceptados fácilmente por sus consumidores, por lo cual los 

productos son amplia y fácilmente reconocidos. 

 

3. El conocimiento notorio debe de darse por el volumen de ventas o por la calidad 

extraordinaria del producto, o por ambos, partiendo entonces de una cierta 

popularidad del producto, o un prestigio notable del mismo.  De ahí que el sector 

que conoce el producto puede ser todo el comercio internacional, o un sector 

especializado, más reducido. De ahí el sentido del artículo 2 de nuestra ley de 

marcas cuando menciona que el conocimiento debe darse en el comercio 

internacional, o en el sector pertinente del público (para marcas más exclusivas) o 

en los círculos empresariales para marcas que no estén destinadas al gran público, 

pero sí a un círculo empresarial determinado.  Lo importante es que existe una 

fama o reputación asociada a la marca que es ampliamente o notoriamente 

reconocida por el sector del mercado donde opera.  

De esta forma, la notoriedad que se protege, que le da valor a la marca, no es 

gratuita, es el resultado de un esfuerzo de mercadeo y una acertada política al 

definir el precio, producto y promoción, que va desde una calidad extraordinaria 

para un sector que la quiere pagar y donde el público ha reconocido la misma 

como fuente de prestigio aunque no pueda pagarla (caso de Rolls Royce)  hasta 

una calidad no tan exclusiva, pero a un precio atractivo y con una publicidad y 

distribución que siempre hacen al producto atractivo para un público más amplio, 

inclusive popular. De ahí que la notoriedad de la marca es el resultado de un cierto 

éxito: el consumidor ha encontrado alrededor de la marca, productos que son una 

fuente constante y uniforme de satisfacción y se encuentra notoriamente 

conocedor de ello. Por estas razones, las marcas notorias exponen  de forma más 

clara y evidente las razones jurídicas que dieron nacimiento al derecho marcario. 
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Las marcas notorias son entonces aquellas qué, por su valor e importancia, toman 

realce los fundamentos de la protección de las marcas.  De ahí la conveniencia de 

hacer un breve estudio de las raíces en las cuales descansa la formación del 

derecho marcario moderno.  

 

3) Orígenes del sistema marcario moderno y sus fundamentos 

jurídicos: implicaciones para la protección de Marcas 

Notorias.  

 

Para comprender el marco especial de protección que gozan las marcas notorias, 

es útil recordar los orígenes del derecho marcario moderno.  Hay que ubicarse en 

Inglaterra, después de la revolución industrial, cuando ya se producía 

masivamente y era muy importante marcar los productos para hacer notar su 

origen empresarial y asegurar una clientela estable a los productos producidos 

masivamente a nivel industrial.  Las cortes inglesas debieron a través de la 

jurisprudencia desarrollar un marco conceptual que permitiera ordenar las 

relaciones de competencia entre las industrias de producción masiva para 

asegurar  un clima de justicia y prosperidad que permitiera al sector industrial 

incipiente su desarrollo y consolidación.  

El  derecho marcario moderno tiene como una de sus bases la jurisprudencia 
inglesa que declaró como una obligación fundamental, de carácter quasi-
contractual,  la obligación entre los comerciantes de actuar de buena fe (goodwill). 
A partir de ahí, se construye el término “pass off”,  como  engañar haciendo pasar 
sus productos por los de otro, cometer el fraude de imitación, usurpar.    
 
Ya en el año 1850, con el desarrollo de la revolución industrial y el comercio que 
ella implicó, las cortes en Inglaterra consolidan el concepto de competencia 
desleal como fundamento del derecho marcario. Ejemplo de esto es la conclusión 
del juez Chitty J. que indica: “existe eso llamado competencia desleal – la Corte 
nunca  actúa para prevenirlo – , pero sí existe eso llamado competencia desleal y 
por intenciones dolosas de llevarse una porción de la reputación de un hombre, 
que es una parte de su fortuna, cuando esta se utiliza en el comercio…Cuando la 
Corte encuentra que de hecho, sin importar que hay muchos elementos que el 
demandado puede hacer que son legítimas y dentro del marco de sus derechos, 
de hecho él esta utilizándolas para llevarse algo que pertenece a otro hombre y 
por lo tanto, es el deber de la Corte de intervenir… “ii.  Siguiendo los principios 
generales del Derecho,  que implican que la ley no protege el abuso del derecho y 
que debe de haber un remedio vía los cuasicontratos y cuasidelitos, inspirados de 
la necesidad de aplicar equidad en el caso concreto, los Tribunales Ingleses 
acuñador el término competencia desleal para fundamentar la protección de las 
marcas utilizadas por los industriales.   
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No obstante, el uso del cuasi-contrato como origen de la protección marcaria 
moderna tenía el inconveniente que implicaba que el afectado demostrara en la 
corte no solo la mala fe del demandado, sino la existencia de su perjuicio, ya que, 
el instituto se centraba justamente en una protección por equidad frente a un 
cuasidelito. De ahí que la marca debía de tener una cierta notoriedad que 
implicara un perjuicio certero para aplicar este remedio.  Esta circunstancia no era 
favorable para la incipiente industrialización en Inglaterra, que requería que los 
industriales que producen masivamente pudieran fácilmente asegurarse la 
clientela que iban consolidando en los mercados y que pudieran invertir en 
publicidad y mercadeo alrededor de signos distintivos que los identificaran 
claramente.  
 
La existencia de que se demostrara una intención fraudulenta para la protección 
marcaria fue relajándose hacia una posición de la protección per se de la marca 
en uso. Ya  en Inglaterra, en 1838,  Lord Cottenham LC  declara al resolver un 
caso concreto, que: “No me parece que haya una intención fraudulenta en el uso 
de las marcas.  Esta circunstancia no obstante, no quita al actor su derecho de 
exclusiva sobre esos nombres”iii.   Esta posición se consolidó ya en 1873, no 
obstante, para obtener compensación de daños y perjuicios  hacía falta demostrar 
la existencia de mala fe del demandadoiv.  De igual forma, en los Estados Unidos 
el requisito de demostrar el daño para aplicar el cuasicontracto de competencia 
desleal se relajó para reducirse al simple test de la posibilidad de que exista una 
posibilidad de engaño como base para obtener protecciónv, tal y como lo 
estableció la primera ley de marcas de los Estados Unidos de 1870vi. 
 
De esta forma se consolida el sistema marcario moderno en Inglaterra y los 
Estados Unidos, como un sistema creado no sólo para defender un interés privado 
sino también un interés público. El interés privado que llevó a la discusión de los 
tribunales la necesidad de proteger las marcas fue claramente el interés del titular 
de la marca de poder construir alrededor de ella su clientela,  de que su reputación 
no se vea afectada y su clientela desviada por quien genera una confusión con 
sus marcas utilizando un signo similar o idéntico; pero al lado de este interés 
privado hay un interés público claro y expresamente reconocido, la necesidad de 
garantizar competencia leal entre los productores y comerciantes. Y como 
corolario de este interés, el reverso necesario de la misma moneda, está el 
consumidor y su derecho a ser protegido de engaños, su derecho a elegir con 
información adecuada.  El derecho marcario es también un mecanismo para 
proteger a los consumidores de engaño y defraudación.  
 
El siguiente paso lógico para la consolidación del sistema marcario es su registro.  
A estos elementos, basados en los cuasi-contratos de competencia desleal y 
enriquecimiento sin causa, se agregan los principios de seguridad jurídica que nos 
llevan a establecer registros de marcas, a efecto de que se publiciten las marcas 
en uso, facilitando así la apropiación ordenada y legítima de signos distintivos  y 
observancia de la incipiente propiedad industrial. El registro da publicidad sobre 
las marcas en uso, aclarando a terceros cuál es su titular, los productos que 
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protege según su clase y su fecha de inscripción, renovaciones y vencimiento. De 
esta forma da seguridad jurídica al tráfico mercantil y con ello promueve la 
competencia leal, piedra angular del desarrollo económico.  
 
De esta forma, con estos antecedentes se puede concluir que el derecho marcario 
se fundamenta en los principios de observancia del cuasicontrato de competencia 
leal y protección frente al enriquecimiento sin causa;  igual en el interés público de 
proteger y fomentar  la competencia y el comercio. De forma más reciente, va 
ganando también relevancia la protección del consumidor y su derecho a elegir 
con información clara los productos, por lo que el sistema marcario también tutela 
el interés del consumidor de contar con signos distintivos claros que eviten caer en 
confusión y engaño en dos ámbitos básicos.  El primero,  sobre la naturaleza del 
producto, sus cualidades (cualidades intrínsecas como signo distintivo en 
referencia con producto a distinguir);  y el segundo, frente a los productos de la 
competencia, es decir la identificación de su origen empresarial (cualidades 
extrínsecas en función del riesgo de confusión con otros signos distintivos).  A 
efectos de garantizar seguridad jurídica, se utiliza el registro de las marcas para 
garantizar prioridades y facilitar la observancia de las mismas. Estos principios se 
recogen en Costa Rica en los artículos 1, 7 y 8 de nuestra Ley de Marcas.  
 
Los fundamentos de la protección marcaria definidos por la jurisprudencia inglesa 
y norteamericana han sido recogidos de forma expresa en el artículo 10 bis de la 
Convención de París, que establece la obligación de los países de la Unión a 
asegurar a los nacionales protección especial contra la competencia desleal.  Este 
artículo presenta la particularidad que recoge, simultáneamente, los aspectos de 
protección de la competencia desleal a nivel de comerciantes y a nivel de 
protección al consumidor, ya que, los define en tres categorías básicas: 
 

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, 
con respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o 
comercial de un competidor; 
 

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de 
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o 
comercial de un competidor;  
 

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, 
pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de 
fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los 
productos. 
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4) Marco Jurídico para la protección de la Marca Notoria en 

Costa Rica. 

 

a) Aspectos Generales del Sistema Registral definido en la Convención 

de París  

 
La fuente de Derecho de mayor rango que define la columna vertebral del sistema 
marcario costarricense es el Convenio de París de 1883, que universaliza la 
necesidad de registro, como elemento central para organizar el derecho marcario 
entre los países de la unión que conforman sus Estados Miembros.  El artículo 6 
de dicho convenio establece las condiciones básicas del registro dentro del marco 
de una unión para la protección de las mismas creada por los Estados Miembros. 
La unión se basa en un sistema de prioridades que se reconocen mutuamente los 
Estados Miembros y el principio general de que las marcas inscritas en un país 
miembro no podrán ser rehusadas por los otros, salvo que incurran en las 
prohibiciones definidas por las leyes nacionales dentro del marco de prohibiciones  
autorizado por el mismo Convenio. De esta forma, la unión ofrece estándares 
básicos de protección y el facilitar la inscripción de una marca reconocida o 
solicitada en un Estado Miembro en los otros. La unión que se crea se consolida 
bajo principios que armonizan con la necesidad de cada Estado Miembro de 
reservarse un ámbito de soberanía que le permita definir su política industrial. De 
ahí que se establece el principio de la territorialidad como eje central de la 
coordinación entre los distintos Estados Miembros que en su conjunto forman la 
Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.  El principio de territorialidad  
implica dos elementos fundamentales, el primero es la  independencia de la 
protección de cada marca en diferentes países, reconocida en el Artículo 6 del 
Convenio. El segundo, que la legislación nacional adaptará los principios 
generales establecidos en el Convenio a las necesidades de cada país a través de 
su legislación nacional.  A estos principios se agregan el de trato nacional definido 
en el Artículo 2 del Convenio que prohíbe discriminaciones por motivo de 
nacionalidad entre nacionales y residentes de los Estados Miembros. De esta 
forma, el sistema por un lado asegura a todos los miembros condiciones de 
acceso básicas iguales dentro de cada Estado Miembro, sin discriminaciones por 
razón de nacionalidad y sujeto a leyes especiales de propiedad industrial que lo 
regulen, tal como indica el artículo 2 de dicho Convenio  que exige el principio de 
regulación a través de leyes especiales de propiedad industrial temas como la 
elección del domicilio y los poderes.  
 
Visto lo anterior, se pueden extraer las siguientes dos conclusiones sobre el 
sistema registral creado por el Convenio de Paris: 
 

1. el sistema creado por el Convenio de París garantiza la independencia de 
los registros de marcas nacionales, incentivando a quienes quieran 
proteger sus marcas en varios países a procurar  su registro en cada uno 
de ellos para obtener su protección, es decir el registro es en principio 
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constitutivo a nivel general de la unión, no obstante el hecho de tener un 
signo registrado en un Estado Miembro facilita el registro en los demás, los 
cuales no pueden rehusarlo, salvo que incurra en las prohibiciones que 
establece el mismo Convenio en su artículo  6 quinquiess (recogidas en los 
artículos 7 y 8 de nuestra ley de marcas).  

 
2. el segundo elemento es que cada país podrá, dentro de los lineamientos 

del marco establecido por el Tratado Internacional, definir las 
particularidades de su sistema marcario para adaptarlo a sus necesidades 
e intereses, a través de leyes de propiedad industrial que respeten los 
lineamientos básicos del Convenio.  De esta forma cada país definirá los 
elementos intrínsecos que deba cumplir un signo distintivo para ser apto 
para constituir un signo marcario y por otra parte, definirá cómo realizar el 
cotejo para proteger a los signos inscritos de un riesgo de confusión.  El 
cotejo se realizará en cada país en principio según las marcas que ahí se 
encuentren inscritas 

 
 

b) Particularidades del Sistema Registral Marcario Costarricense  

 
 
Dentro de ese marco establecido por el Convenio de París, nuestro país  ha 
optado  por un sistema mixto de protección marcaria  que incluye aspectos 
declarativos y constitutivos referentes al registro de marcas.  El sistema 
declarativo protege la marca que está en uso justamente de la competencia 
desleal y el enriquecimiento sin causa, reconociendo el derecho de quien la tiene 
en uso de proteger la marca y la clientela construida alrededor de ella.  De ahí 
que, cuando el titular alegue el uso anterior de la marca para oponerla a un tercero 
que solicita su inscripción, el Registro declarará la existencia de un uso anterior 
que genera el derecho a prioridad para solicitar la inscripción de un signo 
distintivo.  El sistema declarativo se utiliza por lo tanto, para reconocer la 
existencia de marcas en uso y protegerlas frente a terceros que quieran 
inscribirlas.  Las marcas en uso que se protegen, son las que se hayan sido 
utilizadas previamente en Costa Rica siguiendo el principio de territoriedad. Así se 
les da protección frente a la competencia desleal y su aprovechamiento injusto por 
parte de terceros.  
 
Por su parte, el  sistema constitutivo se ofrece  para que, en el caso de marcas 
que se registran por primera vez y aún no han sido puestas en uso en Costa Rica, 
las mismas puedan ser inscritas, según la prioridad de presentación de la solicitud 
al registro, siempre y cuando no hayan oposiciones válidas de terceros que tengan 
marcas registradas o en uso en Costa Rica, o que sean titulares de una marca 
notoria en cualquier país de la Unión. 
 
Por otra parte, bajo un esquema declarativo, se puede alcanzar la protección de 
las marcas en uso, aún para oponerse a la inscripción de una marca que pueda 
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generar confusión solicitada anteriormente ante el registro. Con el fin de alcanzar 
un balance entre seguridad jurídica y equidad, los titulares de las  marcas en uso 
pueden oponerse a inscripción de marcas que generen riesgo de confusión, pero a 
condición de que regularicen su situación solicitando su inscripción como 
condición para que su solicitud sea procedente. Es así como  el artículo 17 de la 
Ley de Marcas reconoce la posibilidad de oponerse a la inscripción de una marca 
por parte del titular de una marca no registrada, en el tanto demuestre uso anterior 
a la solicitud de registro hecha por un tercero y acredite haber solicitado  al 
Registro  la inscripción de su marca dentro de los 15 días siguientes a partir de su 
oposición. 
 
De igual forma, la ley de marcas establece como fundamentos del derecho 
marcario la protección frente a la competencia desleal. En este sentido, el Artículo 
1° de dicha ley expresamente indica que  dicha ley tiene por objeto proteger, 
efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y 
otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia 
desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los 
consumidores. Se presentan ambas caras de la moneda que implica la protección 
frente a la competencia desleal, protección a los titulares de las marcas y 
protección a los consumidores.  Además, del cuasicontrato de competencia 
desleal, nuestra legislación como se verá incluye la protección contra el 
enriquecimiento sin causa como fundamento del derecho marcario para el caso de 
marcas notorias. 

5) La Protección de las Marcas Notorias como un sistema de 

excepción a los principios generales del sistema registral 

marcario definido en la Convención de Paris.  

 
 
La protección de las marcas notorias presenta una excepción a los principios 
generales de protección registral marcario, como lo son la territoriedad, la 
independencia y la obligación de registro, para que la solicitud de protección sea 
procedente. Esta conclusión es acorde con el hecho de que esta protección se 
produjo mediante una modificación al Convenio en el año 1925, a raíz como se 
indicó previamente, de un esfuerzo de la Sociedad de Naciones para controlar la 
competencia desleal a nivel global. 
 
De esta manera, el régimen de excepción se fundamente en el hecho de que los 
principios de protección reconocidos en los orígenes del derecho marcario siguen 
siendo aplicados en forma directa y clara para los casos de las marcas notorias, 
por lo que se puede levantar parcialmente de ciertos los principios registrales 
generales que fueron introducidos para garantizar la seguridad jurídica al sistema, 
tales como el deber de registrar, así como la territoriedad e independencia de los 
registros y la prioridad del solicitante de registro. Esto, en aras de aumentar la 
tutela frente a la competencia desleal y el aprovechamiento injusto de la fama. Se 
parte del principio general de derecho recogido por los artículos 307 de la Ley 
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General de la Administración Pública y 316 del Código Procesal Civil en el sentido 
de que los hechos públicos y notorios no son objeto ni de prueba ni de debate y en 
este caso, no haría falta el registro de la marca notoria ni su solicitud de registro 
como requisito de su protección, porque la existencia de la marca es notoria, lo 
mismo su valor. Si la marca es notoria, entonces como consecuencia, su 
apropiación por un tercero implicará competencia desleal y/o enriquecimiento sin 
causa. Se da prioridad entonces a la protección de un interés privado del titular de 
la marca notoria violentado de forma evidente y en general el interés público de 
evitar competencia desleal evidente. Igualmente se da prioridad a la necesidad de 
proteger al consumidor de un riesgo de engaño, ya que, el mismo sería afectado 
por el riesgo de confundirse pensando que el producto marcado proviene del titular 
de la marca notoria. No obstante, como se verá, deberá probarse la notoriedad. 
 
La excepción de territoriedad  permite entonces que la titularidad  y el uso de la  
marca notoria  puedan trascender las fronteras nacionales, impidiendo el registro a 
nivel nacional de marcas que puedan llevar a confusión con la marca notoria. De 
esta forma, para las marcas notorias seguirá rigiendo el principio declarativo, es 
decir, el registro, al tener noticia y prueba al respecto, declarará la notoriedad de 
las marcas y con ello asegurará su protección, sin necesidad de que la misma sea 
registrada bajo los procedimientos ordinarios. Y precisamente, para esa 
declaración, que puede hacerse aún de oficio, es fundamental de que conste 
prueba fehaciente que sustente la misma, para efectos de motivar el acto. En 
estos casos, tal y como lo ordena el artículo 44, el Registro podría denegar la 
inscripción de la marca que genere un riesgo de confusión, aún de oficio.  
 
 
En el sistema del Convenio de París, este rompimiento del principio de la 
territoriedad no es absoluto, ya que, se requiere que la notoriedad deba existir en 
el país en el que se reclama la protección, es decir, en el país que reclama la 
protección debe ser notoriamente conocido que la marca pertenece a otra persona 
distinta al solicitante, lo que implicaría que la notoriedad en otro país ya ha 
trascendido las fronteras y es evidente en el país donde se reclama la protecciónvii. 
 
Por su parte, el ADPIC en su artículo 16.2 establece que los países miembros 
“tomarán en cuenta… inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se 
trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”, la cual podría ser 
promoción en el extranjero que sea conocida en el país donde se reclama la 
protección.  La tendencia ha sido ampliar aún más el levantamiento del principio 
de territoriedad, tomando en cuenta aspectos relativos a la mayor globalización, 
tales como la transmisión vía satélite de programas de televisión, noticieros y 
eventos deportivos, así como la amplia circulación de revistas y diarios 
extranjeros, lo que hace que el público llegue a conocer marcas referidas a 
productos que aún no han sido conocidos en el país. De ahí que se recomiende 
una protección más ampliaviii.  
  
Costa Rica ha seguido en esta materia un planteamiento más de acorde con la 
globalización. El rompimiento del principio de territorialidad en Costa Rica más 
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extenso. En Costa Rica vale el reconocimiento de notoriedad hecho en otro país 
en el tanto sea miembro de la Unión de París; no es requisito que en el territorio 
nacional la marca sea notoria. Esta conclusión se extrae del  artículo 8 de la Ley 
de Marcas indica que serán marcas inadmisibles por derecho de terceros: 
 

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, 

total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado 

contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los 

círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional y que 

pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 

cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o 

conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto 
de la notoriedad del signo.  

 
De esta forma, Costa Rica presenta una protección más amplia para las marcas 
notorias, no sólo para las que sean notorias dentro del territorio nacional, sino 
también para las que  se demuestre sean notoriamente conocidas en cualquier 
Estado Miembro, aunque todavía no lo sean en el territorio nacional. Los artículos 
8 inciso e) y 44  de la Ley de marcas hacen alusión expresa a los principios 
generales que son fundamento del derecho marcario, que son precisamente evitar 
la competencia desleal que se daría por el desvío de la clientela, si la marca está 
en uso en Costa Rica y en caso de que no lo esté, por la hipótesis general de que 
habría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.  De esta forma, el 
artículo 44 expresamente reconoce al titular de una marca notoria el derecho de 
evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de 
su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que 
carezcan de derecho.  
 
Igualmente el artículo 44 de la Ley de Marcas hace referencia que la protección a 
la marca notoria se da en los casos en que se pueda crear confusión o riesgo de 
asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca. De 
esta forma basa que exista la posibilidad de ese riesgo para que proceda la 
protección, en los casos de que la marca a inscribir no sea idéntica  la marca 
notoria. La protección al titular de la marca notoria tiene como reverso la del 
consumidor, que podría ser inducido a engaño ante el riesgo de confusión 
asociando la calidad y éxito de la marca notoria con la de un tercero. Este riesgo 
de aprovechamiento injusto de la marca notoria y perjuicio al consumidor se 
acrecentaría además, porque el país ha apostado a la apertura internacional y la 
promoción de las inversiones, lo que ha hecho muy dinámico el conocimiento cada 
vez más creciente del público de las marcas notorias extranjeras y la necesidad de 
que nuestro sistema marcario evite riesgos de confusión con marcas notorias 
internacionales. Se busca así, como lo hizo Inglaterra al consolidar su sistema 
marcario, que el mismo sea un instrumento promotor del desarrollo, siguiendo los 
lineamientos establecidos precisamente en el artículo 1 de la Ley de Marcas. De 
esta forma, queda claro que es por lo notorio de la marca que justifica entonces 
aplicar los principios generales del derecho que fundamentan el derecho marcario. 
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Si la marca es notoria no habría que demostrar la existencia de un 
aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, sino justamente lo que hay 
que demostrar es precisamente la notoriedad de la misma en un país de la Unión. 
Por esa razón, se puede entonces prescindir del registro de la marca como 
requisito para otorgarle la protección.  Por ese mismo motivo se rompe el principio 
de independencia, ya que, justamente la protección dada en Costa Rica con 
motivo a un reconocimiento de notoriedad en otro país Miembro de la Unión, 
vinculará la marca declarada notoria con la marca cuya notoriedad se dé en otro 
territorio. Este hecho es especialmente relevante para el caso de marcas que aún 
no han sido utilizadas en Costa Rica, pero cuyo titular se reconoce con base en la 
titularidad que posea en otro país donde la misma sea notoria, ya sea por tener el 
signo inscrito, o por tenerlo en uso como titular. El principio de independencia se 
rompe entonces precisamente porque el fundamento de protección de la marca 
notoria no se da en el aspecto de seguridad jurídica dada por su registro, sino 
fundamentado en los principios de equidad y protección al comercio que sustentan 
el derecho marcario, los cuales serían fragantemente violentados por el hecho de 
la marca solicitada presente un riesgo de confusión con otra notoriamente 
conocida en un Estado Miembro de la Unión. Por estas razones, no es requisito 
para procedencia de la oposición por parte del titular de una marca notoria contra 
una solicitud de inscripción de una marca por parte de un tercero, que el titular de 
la marca notoria solicite la inscripción de la misma. El requisito fundamental es que 
se demuestre la notoriedad de dicha marca, la cual impediría el registro de la 
marca que genere un riesgo de confusión.   
 
Finalmente, con el fin de evitar cualquier tipo de aprovechamiento de la fama de la 
marca notoria, así como que se diluya o deprecie su valor, nuestra ley de marcas 
en su artículo 8 inciso e) rompe el principio de especialidad en el cotejo marcario 
que limita la protección a las clases solicitadas y a los productos relacionados.  La 
protección de la marca notoria se da, cualesquiera que sean los productos o 
servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de 
confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un 
aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.  
 
De esta forma se concluye que la protección de la marca notoria se basa en 
principios generales del derecho marcario que se aplican directamente, 
precisamente porque la notoriedad de la marca hace presumir la existencia ya sea 
de competencia desleal, o de un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la 
marca en perjuicio de su titular.  De ahí que el elemento central de la tutela de la 
marca, como se verá, radica en la prueba objetiva de la notoriedad.  
 

6) Corolario: Necesidad de demostrar la notoriedad como 
requisito para obtener los beneficios del régimen de 
excepciones establecido para las marcas notorias  

 
Al ser la protección de la marca notoria fundamentada en el hecho de la 
notoriedad de la misma, la cual debe ser reconocida por el Registro a efecto de 
poder declararla, el elemento central de la tutela de la marca notoria es su prueba. 



  

 

 18 

 

La resolución que la declare debe de contar con elementos objetivos que la 
sustente y fundamente. 

Al respecto el Artículo 44 de la Ley de Marcas establece que, para los efectos de 
demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios 
probatorios. Estos medios de prueba deben de ser idóneos para demostrar la 
notoriedad ya sea en el comercio internacional, o el sector o segmento del 
mercado o el círculo empresarial pertinente. La notoriedad como se vio es el 
resultado de un cúmulo de elementos que en su conjunto producen un status y 
valor especial de la marca. El Artículo 44 de la Ley de Marcas remite para facilitar 
el análisis de la notoriedad de la marca a  la Recomendación Conjunta N° 833, de 
setiembre de 1999 de la OMPI y la Asamblea de la Unión de Paris como fuente 
donde se encuentran los principios generales referidos a la protección de la marca 
notoria en Costa Rica.  Siguiendo los lineamientos de la recomendación conjunta, 
el Artículo 45 de la Ley de Marcas hace referencia algunos criterios útiles para 
demostrar la notoriedad de una marca, que deben de valorarse en su conjunto.  
Estos criterios son:  

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como 
signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. Para 
demostrar esa extensión son útiles estudios de mercado, encuestas y demás 
instrumentos utilizados en la mercadotecnia. 

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, para 
lo cual es útil determinar no sólo la amplitud de los registros marcarios en los 
países de la Unión sino también así como el volumen de ventas, volumen de 
gastos en publicidad relacionados directamente con la marca cuya notoriedad se 
pretende, según se desprendan de los libros contables e informes oficiales 
emitidos por profesionales con fe pública, entre otros. 

c) La antigüedad de la marca y su uso constante, para lo cual es útil demostrar la 
antigüedad de los registros marcarios y el uso de la marca. 

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue, 
para lo cual es útil dictámenes  de profesionales en mercadeo, así como la 
descripción de los medios publicitarios utilizados y su importancia, así como su 
impacto en el público consumidor. 

Estos elementos deben de ser probados siguiendo los principios básicos y 
requisitos establecidos en nuestra legislación, tales como la necesidad de que los 
documentos presentados  sean traducidos y legalizados, tal y como lo requieren 
los artículos 294 de la Ley General de la Administración Pública en relación con 
los artículos 374 y 395 del Código Procesal Civil. La prueba debe ser analizada 
según las reglas de la sana crítica según ordena además, el artículo 22 de la Ley 
de Procedimiento de Observancia de la Propiedad Intelectual y debe ser suficiente 
para demostrar de forma objetiva el cumplimiento de los criterios necesarios para 
el reconocimiento de la notoriedad de la marca. Al respecto el Artículo 22 de la Ley 
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de Procedimientos de Observancia de propiedad industrial indica además, que 
hacen plena prueba los informes y las certificaciones emitidas por los contadores 
públicos autorizados u otros profesionales con fe pública. 
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SOBRE EL AVISO CATASTRAL 

 
M.Sc. Liliana Vargas Durán  
M.Sc. Gilbert Bonilla Monge  

M.Sc. Marta Ruiz Chacón  
M.Sc. Zayda Alvarado Miranda 

Asistentes de Juez  

El Registro Nacional es la institución en la cual el Estado ha delegado la función de brindar 

Seguridad Jurídica, con respecto a terceros, en relación con los bienes y derechos inscritos. 

Este objetivo se cumple mediante la información que reflejan los asientos registrales, es 

decir, mediante la publicidad de esos bienes y derechos, tal es el Principio de Publicidad 

Registral establecido en el artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el 

Registro Público.  

En este mismo sentido, el actual Reglamento del Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo 

No. 35509-J del 30 de septiembre del 2009, publicado en La Gaceta No. 198 del 30 de 

octubre del 2009) en su numeral 3 establece como funciones del Registro Inmobiliario: "El 

Registro Inmobiliario tiene como finalidad fortalecer la seguridad inmobiliaria registral, 

por medio de los efectos jurídicos de su publicidad, atendiendo a la eficacia y eficiencia en 

la tramitación de los documentos presentados."  

En virtud de estos Principios de Seguridad Jurídica y Publicidad Registral, los asientos 

registrales tienen la característica de producir una publicidad que trasciende el concepto 

amplio y general de publicidad,  entendida esta como el conjunto de medios utilizados para 

divulgar y extender el conocimiento o noticia de determinadas situaciones o 

acontecimientos, con el fin de hacerlos llegar a todos, para que adquieran la calidad o 

estado de públicos, es decir, para que sean notorios, manifiestos y patentes para todos.  

Es por ello que la Publicidad Registral resulta ser una publicidad con efectos jurídicos, 

por ello, tiene la capacidad de exteriorizar y dar a conocer, no cualquier evento o 

acontecimiento, sino solo aquellos relevantes para el Derecho, con trascendencia hacia 

terceros, produciendo oponibilidad, es decir, le permite a esos terceros ejercer acciones en 

su contra.   Así, nuestro ordenamiento registral supone un sistema de presunciones en 

relación con los asientos registrales, del cual deriva, por una parte, una protección "iuris 

tantum"  la cual establece que los derechos reales publicados por el Registro existen y 

pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo y otra protección 

"iuris et de iure" en favor de los terceros adquirentes, quienes en caso de cumplir con los 

requisitos legales, disfrutan de una posición firme de su adquisición y  constituye la fe 

pública registral. 

En vista de lo anterior,  las garantías de certeza y seguridad jurídica en las transacciones 

inmobiliarias,  depende de que en los asientos registrales sea publicitado “...todo lo relativo 

al titular del dominio, a los gravámenes y afectaciones y cualquier otro derecho real o 

personal que afecten los bienes inmuebles allí inscritos.” (Artículo 21 del Reglamento del 

Registro Público, Decreto Ejecutivo No.26771-J de 18 de febrero de 1998).  
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Considerada la función registral como servicio público, el destinatario del Registro es la 

sociedad, que debe de conocer la situación jurídica de los derechos inscritos con fines de 

bienestar, seguridad  y orden. En este sentido, nuestra Sala Constitucional, ha reconocido 

este fin como esencial  

“. . .  El  Registro Público cumple una función vital  para la sociedad, 

consistente en garantizar la seguridad jurídica en materia de bienes 

inscritos; esta materia es de interés público. Por otra parte, la norma 

impugnada persigue evitar que terceros de buena fe, resulten perjudicados 

al amparo de la fe pública y la publicidad registral . Además, busca 

fortalecer el principio de seguridad jurídica registral…”
1
  

Asimismo, en fecha más reciente, la Sección VI del Tribunal Contencioso 

Administrativo del Segundo Circuito Judicial, en Resolución No.0018 -2012-

VI de  las 16:00 horas del 01 de febrero de 2012 ha manifestado: 

“...III.- (…) "…En efecto, la seguridad registral pretende brindar y mantener información 

adecuada para que los terceros y potenciales interesados en las transacciones de los 

bienes y negocios jurídicos sujetos al régimen de inscripción, puedan realizar sus 

actividades con el conocimiento pleno de las advertencias y condiciones concretas de la 

cosa en particular sobre la que se va a realizar un determinado negocio jurídico, de 

manera que pueda anticipar las implicaciones de su proceder con respecto de tal objeto. 

De ese modo, la publicidad registral solo cumple su papel si la información brindada es 

segura y confiable, lo que dimana, con claridad del principio de seguridad jurídica. (…)La 

publicidad registral por su lado guarda especial énfasis en la tutela de los intereses 

directos o potenciales de terceros, como en efecto puede colegirse del canon 455 del 

Código Civil. La afectación en esferas jurídicas de terceros al negocio inscribible, solo es 

viable a partir de la presentación al Registro, tal y como señala esa normativa…” 

Sobre la forma en que se publicita la información, se tiene que en el Registro Inmobiliario, 

se practican diversos tipos de asientos, entre otros, de presentación, de cancelación, de 

inscripción, de nota marginal, de medidas cautelares. Por su especial afectación al sistema 

de presunciones que supone la publicidad registral, sobresalen los asientos de anotaciones 

preventivas. Al respecto se ha dicho que: “Este es un asiento de vigencia temporal 

limitada que, elimina de algún modo a favor de titulares de situaciones jurídicas no 

inscribibles, la protección que dispensaría a los terceros en otro caso la fe pública 

registral” (PALACIOS MONTERO (Ingrid) y FAJARDO TORRES (Anabí), 

“Inmovilización Registral”, Revista de Ciencias Jurídicas, No 100, Colegio de Abogados, 

San José, Enero-Abril 2003, p. 283, citado por este Tribunal en Voto No. 376-2006).  

 

Estas anotaciones preventivas pueden tener su origen tanto en la sede jurisdiccional, como 

en la propia sede administrativa, en el caso de interés tienen especial relevancia las dictadas 

por el Registro Inmobiliario, que en general se caracterizan por tener sus alcances 

limitados, pues generan únicamente publicidad noticia, que no produce efectos 

jurídicos y por lo tanto,  no bloquea el bien dentro del tráfico jurídico. No obstante,  en 

                                            
1
 Voto No 6663 -1995 dictado por  la  Sala Const i tucional  a  las 19 horas de l  05 de 

diciembre de 1995.  
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algunos casos especialmente determinados por la Autoridad Registral, una vez finalizado el 

respectivo procedimiento administrativo, en donde se observe el Principio Constitucional 

de debido proceso, estas anotaciones preventivas temporales si tienen la fortaleza suficiente 

para suspender la inscripción de documentos posteriores, bloqueando el asiento registral del 

bien, tal como ocurre con la inmovilización administrativa. 

 

En el anterior Reglamento del Registro Público, (Decreto Ejecutivo No. 26771-J) se 

establecía un único procedimiento de Gestión Administrativa, orientado a rectificar errores 

o eventuales vicios de nulidad contenidos en los asientos registrales, indicando al efecto en 

su Artículo 92:  

“Casos en que procede la gestión administrativa. Cuando existe una anomalía en la 

información que consta en el Registro ya sea por error o por estar esta viciada de nulidad, 

cuando se tiene interés en modificar o cancelar alguna información que no se pueda 

llevar a cabo por los procedimientos existentes...” 

 

Así, en la actual legislación registral, específicamente en el Reglamento de Organización 

del Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J), en donde se da un nuevo 

tratamiento tanto de las inexactitudes que pueden afectar los asientos  registrales, 

concibiéndolas como toda diferencia entre realidad publicitada y la no publicitada,  así 

como, de las formas (modos, medios y procedimientos)  para subsanarlas, dependiendo de 

si  tienen su origen en  los procesos de calificación o inscripción y en el de levantamiento 

catastral; es decir cuando la inconsistencia proviene del asiento mismo. O cuando esta 

proviene del documento inscribible, que es cuando se ha  originado fuera del ámbito 

registral y por ello no es susceptible de ser detectada ni valorada dentro del marco  de 

calificación de los documentos por parte del Registrador.  

 

De esta forma, también surgen diferentes tipos de respuesta administrativa, sin perjuicio de 

la tutela jurisdiccional de la publicidad registral, establecido en el artículo 17 del citado 

Reglamento, que en algunos casos tiene efectos exclusivamente de mera publicidad noticia 

y otras como la inmovilización, que si sustrae el bien del tráfico inmobiliario, utilizada 

cuando no es posible la corrección del error o inconsistencia, sea por oposición de alguno 

de los interesados o cuando la rectificación del error cause algún perjuicio a terceros 

adquirente de buena fe.  

 

Esta inmovilización, a diferencia de las otras medidas cautelares citadas, tiene un uso más 

restringido y específico, pues su propósito es que, a falta de,  o ante la imposibilidad de un 

arreglo en vía administrativa y para evitar la afectación de derechos de terceros, se paralice 

el asiento registral, en espera de un acuerdo entre las partes, o de una resolución judicial 

sobre la validez de la inscripción registral, que  autorice su levantamiento, por medio de 

documento idóneo debidamente presentado al Registro Inmobiliario, para su calificación e 

inscripción. 

 

Sobre su naturaleza y validez constitucional de las medidas cautelares administrativas, 

nuestra Sala Constitucional en el citado Voto No 6663 de las 19 horas del 05 de diciembre 

de 1995, ha afirmado: 
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 “En relación con las medidas cautelares esta Sala ha considerado que: 

"V.- (. . . )resulta imprescindible destacar que las "medidas cautelares" en sí  

mismas no son inconstitucionales y que éstas resultan jurídicamente 

viables, en la medida que cumplan con los presupuestos de  fondo 

necesarios para su adopción, a saber: el interés actual de la petición; la 

posibilidad de acogimiento de la pretensión principal; el carácter grave, 

irreparable o difíci l de reparar del daño que se pretende evitar; una 

posición favorable del interés  público; control judicial  y medios de 

impugnación; y la temporalidad de la medida…”  

 

En lo relacionado con las normas reglamentarias que a través de los años han autorizado el 

establecimiento de medidas cautelares administrativas, hoy recogidas en los artículos 25 

(Nota de Advertencia), 28 (Inmovilización) y  32 (Nota de Prevención)  del Reglamento del 

Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 30 de setiembre de 2009),  el 

mismo Tribunal Contencioso ha indicado:    

 

“…Ahora bien, es claro que dentro del ejercicio de la competencia que ha sido conferida 

al Registro Nacional, ha de guardar una directa sujeción al ordenamiento jurídico, lo que 

implica, sus acciones y procedimientos han de encontrar respaldo en las fuentes jurídicas 

que delimitan y precisan su proceder, lo que atañe no solo a los requisitos exigibles para la 

inscripción de documentos, sino para la adopción de medidas precautorias. Cabe señalar 

con todo, la inscripción en el Registro no convalida los actos o contratos que sean nulos o 

anulables, tal y como lo estatuyen los ordinales 456 del Código Civil y el precepto 55 del 

Decreto Ejecutivo No. 26771-J. Igual tratamiento hace el Decreto Ejecutivo No. 35509-J 

denominado "Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario", en los numerales 

14, 16, 17, 21, 25, 28, normas las cuales aluden a la temática del error registral y las 

gestiones administrativas para su corrección, así como la medida de inmovilización…”
2
  

 

 

Y es que, la intención de todas estas medidas cautelares administrativas es promover el 

saneamiento de inconsistencias que puedan causar la nulidad de un asiento, ante la 

existencia de un vicio generado tanto en sede registral como fuera de ella, con el fin de que 

el Registro no de una publicidad imprecisa, inexacta, que pueda producir perjuicio a 

terceros, violentando el Principio de Fe Pública Registral. 

 

Acorde con lo anterior, puede afirmarse que el instituto del saneamiento no ha sido extraño 

dentro del quehacer registral, ello por cuanto, desde la reforma introducida al artículo 30 de 

la Ley del Catastro Nacional con ocasión de la entrada en vigencia del Código Notarial, se 

exige como requisito para todo movimiento registral en una finca que la misma tenga su 

sustento físico en un plano. Ello con el fin de que exista una efectiva concordancia entre la 

realidad jurídica que se hará constar en los asientos del entonces Registro Público de la 

Propiedad Inmueble y  la realidad física, certificada mediante las representación o 

descripción gráfica del inmueble contenida en el plano de agrimensura, publicitado por el 

                                            
2
 Resolución No. 0018-2012. Sección VI Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial de San 

José. 
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Catastro Nacional, que históricamente habían operado en forma separada, con procesos y 

sistemas de información independientes y en consecuencia no existía una relación 

biunívoca entre planos y fincas. Es con el fin de implementar esta norma, que se 

encomendó a los Registradores de Bienes Inmuebles una nueva tarea dentro de su función 

calificadora, la de revisar la Base de Planos del entonces Catastro Nacional, ampliando el 

Marco de Calificación Registral con el fin de lograr la concordancia entre las descripciones 

física y jurídica de los bienes inmuebles. 

 

Siguiendo este mismo espíritu es que se crea el Programa de Regularización de Catastro y 

Registro Nacional, mediante la Ley 8154; cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la 

seguridad jurídica de los derechos sobre la propiedad inmueble, para contribuir a mejorar el 

clima para la realización de las inversiones públicas y privadas.  Objetivo que se 

implementa mediante la regularización catastral-registral de las propiedades privadas y 

públicas del país, en razón del cual  se pusieron en marcha; por parte de la Unidad 

Ejecutora y sus Unidades de Validación y de Saneamiento,  estudios de campo y de oficina 

de todos los predios del país, con lo que se evidenció la existencia de múltiples 

inconsistencias entre la realidad y la información registral y catastral, las cuales son 

informadas al Registro Inmobiliario mediante un expediente predial  -identificado como BI-

US cuando proviene de la Unidad de Saneamiento, o como  BI-UE cuando es de la Unidad 

de Validación- en donde se detallan esas posibles inconsistencias para continuar con un 

procedimiento para su saneamiento. 

 

Es de esta forma que, dentro de esta actividad de depuración de los asientos registrales, han 

sido detectados diferentes tipos de inconsistencias, dentro de ellas la sobreposición de 

predios, fincas cuya rectificación de medida excede el 10 %, sobreposiciones con vías 

públicas y cuando el plano no describe la finca, así como las que resultan del Programa de 

Regularización de Catastro y Registro 
3
, estas últimas puestas en conocimiento del Registro 

mediante los reportes de inconsistencias vertido por la Unidad de Validación.   

 

Como respuesta a ello  se determinó de imperiosa necesidad, la imposición de una medida 

cautelar, disponiendo el uso de la nota de advertencia administrativa sobre la finca; con 

efectos únicamente de publicidad noticia, pero  que debe mantenerse  hasta  que su titular 

registral realice el levantamiento de un plano catastrado que  describa su realidad física 

actual y solicite su modificación en el asiento registral mediante escritura pública. 

 

No obstante, resulta claro que la actividad desplegada por la Unidad Ejecutora; como se ha 

venido comentando, lo que buscaba era una armonización de los datos publicitados por las 

ahora Divisiones Catastral y Registral del Registro Inmobiliario y ante las inexactitudes  

detectadas, era necesario también establecer un procedimiento tendiente al “saneamiento”  

de dichos asientos, como medio para dirimir los diferentes conflictos que deriven de la 

confrontación de las realidades de campo con las jurídicas, con respecto de los planos 

catastrados provenientes de ese programa. En razón de ello, no puede obviarse que  la 

situación fáctica que envuelven las inconsistencias catastrales determinadas en los 

inmuebles de la República; producto de la actividad desarrollada por el Programa de 

                                            
3
 Revista AZIMUT. Publicación oficial del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Año 5. Número 

17. Octubre de 2011. 
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Regularización del Catastro y el Registro, es  diferente  a la que se normó como 

presupuesto para la procedencia del procedimiento de Gestión Administrativa
4
, pues aquí la 

ejecución y mantenimiento del catastro se hace en forma oficiosa y no como resultado de 

una gestión administrativa iniciada sea de oficio o a solicitud de parte. 

 

Con respecto a la denominación que la Autoridad Registral decida utilizar para publicitar 

en sus asientos las medidas cautelares administrativas, la Sección VI  del Tribunal 

Contencioso Administrativo concluye:  

“...VII.- Finalmente, (…) debe indicarse, las medidas cautelares atienden a las finalidades 

de posibilitar la ejecución de un eventual fallo estimatorio o bien, mantener vigente el 

objeto del proceso. En esa línea, si bien el ordenamiento puede establecer medidas 

cautelares nominadas, sea, aquellas que son expresamente señaladas por las normas, ello 

no es óbice para la adopción de otras que se ajusten al objeto o finalidad recién expuesta. 

Por tesis de principio, la regla en esta dinámica es que el juzgador (lo que aplica a la 

Administración Pública), se encuentra facultado para adoptar las medidas que considere 

adecuadas y necesarias para la conservación del objeto de la causa y la satisfacción de un 

fallo estimatorio. Esto viene señalado no solo en el numeral 242 del Código Procesal Civil, 

sino además, detallado como criterios rectores de adecuación y necesidad en como es el 

caso del artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Tal potestad, se 

insiste, es de principio y se ajusta a la máxima de justicia pronta y cumplida. De ahí que se 

pueda afirmar que si bien en materia cautelar existe, el principio rogatorio, en la medida 

en que las cautelares se adoptan a gestión de parte, no existe una congruencia con lo 

estrictamente peticionado, pues bien puede el juzgador dictar la medida que se estima 

necesaria y conveniente, aún cuando fuese diversa a la pedida. En estos casos, lo sui 

generis de la materia registral posibilita, por tutela a la publicidad registral, que la 

determinación de oficio de errores registrales, al margen de la imposibilidad de 

suprimirlos administrativamente, permita la adopción de este tipo de medida precautoria o 

provisional, a esperas de la definición y regularización de las deficiencias registrales 

detectadas. Así, esas potestades del juez son igualmente aplicables a las medidas dictadas 

en sede administrativa. De ese modo lo ha entendido la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia, instancia que ha señalado la posibilidad de emitir medidas administrativas 

innominadas...”
5
 

Conforme lo expuesto, basado en esa potestad de imperio que la ley le concede, el Registro 

en algunos de estos casos resolvió  mantener la advertencia administrativa, cuyos efectos 

jurídicos no van más allá que una simple noticia, una publicidad informe para advertir 

sobre la discordancia en cuanto a la realidad física y jurídica de la finca objeto de estudio. 

No obstante, en otros sí ordenó la inmovilización de los bienes inmuebles. Debe aclararse 

sin embargo, contrario a los efectos que pueden derivar de la típica nota de advertencia, en 

modo alguno los efectos jurídicos para este supuesto, podrían llegar a la inmovilización que 

surge de un proceso de gestión donde se conoce de una inexactitud sea esta de origen 

registral o extrarregistral, según se ha dicho.  La medida cautelar utilizada en estos 

supuestos como “Advertencia Administrativa”, no tiene la aptitud legal de sustraer el bien 

                                            
4
 Artículo 21 del Reglamento del Registro Inmobiliario. 

5
 Resolución No. 0018-2012. Sección VI Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial de San 

José. 
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del tráfico mercantil; y su modificación, transformación o extinción,  inherentes a todo 

derecho real, continúa siendo posible siempre y cuando la parte interesada proceda a 

levantar un plano catastrado que efectivamente la represente y subsane  la inexactitud y con 

la concomitante solicitud mediante escritura pública se logre el saneamiento del asiento. 

 

Es por esta razón que, a efecto de normalizar estas situaciones  la Dirección del entonces 

Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, mediante Circular Registral DRP-

01-2009 de 19 de enero de 2009, procedió a modificar la denominación de la anotación 

provisional que “…se origina en las resoluciones finales de los expedientes administrativos 

que tramita  la Oficina de Saneamiento, generados por el Programa de Regularización del 

Catastro y el Registro de Bienes Inmuebles…”  denominándola PREVENCION. 

 

No obstante, esa denominación no resultó ser la idónea, por cuanto ya se gestaba el 

Reglamento del Registro Inmobiliario, en el cual, según  se indicó líneas atrás disponía esa 

misma denominación para las inconsistencias de origen extrarregistral.  

 

Ante esta situación, el Tribunal Registral consideró oportuno aclarar que la denominación 

ADVERTENCIA ADMINISTRATIVA, utilizada en un inicio por el Registro de Bienes 

Inmuebles para llamar a este tipo de aviso o noticia,  se prestaba a confusión , ya que, su 

naturaleza se relaciona con la estipulada en el artículo 97 del anterior  Reglamento del 

Registro Público (Decreto Ejecutivo No. 26771-J), cuando en la realidad los presupuestos 

que dan inicio a estos procedimientos son totalmente distintos y, en consecuencia, la 

respuesta registral debe ser diferente. 

 

Es así que, mediante Voto Nº 346-2009 dictado a las 9:40 horas del 17 de abril de 2009,  el 

Tribunal Registral Administrativo,  determinó: 

“…Es por eso que el Registro ante este tipo de procesos de saneamiento que deviene de la 

concordancia de los artículos 1, 13, 18, 29 y 30 de la Ley de Catastro, así como de la leyes 

No. 8154 y No. 8710,  donde se crea el Programa de Regularización de Catastro y Registro 

Nacional y Registro Inmobiliario, respectivamente, debería de utilizar otro nombre para 

esa medida cautelar que bien podría ser Aviso Catastral, calificativo que la distinguiría de 

los procesos normales para atender los errores registrales e inexactitudes en la publicidad 

registral…”  

Con dicha resolución, este Órgano Superior sugiere a la Autoridad Registral una forma  

más adecuada a la realidad registral y nacional, para resolver el conflicto que produjo el uso 

indiscriminado de la Nota de Advertencia como medida cautelar administrativa, buscando 

de este modo publicitar las inexactitudes provenientes del Programa de Regularización de 

Catastro y Registro, poniendo con ello de manifiesto que este procedimiento está abierto a 

la resolución alternativa de conflictos en cualquier momento. 

 

Es con ocasión de esta resolución, que mediante Circular Registral DRP-006-2009 

dictada el 01 de junio de 2009 por el entonces Registro Público de Bienes Inmuebles, se 

consideró conveniente modificar la relacionada Directriz DRP-01-2009, indicando que en 

adelante la medida cautelar en estos casos se denominaría como AVISO CATASTRAL, 
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para distinguirlos de los procesos que normalmente se encaminan a atender los errores 

registrales e inexactitudes en la publicidad registral:  

“Directriz DRP-006-2009 de 01 de junio de 2009: 

En forma atenta, para efectos de su competencia aclaro y adiciono la DIRECTRIZ 01-

2009, en cuanto al cambio de denominación del código aplicado que se publicitará en lo 

sucesivo como AVISO CATASTRAL.  Al respecto, les informo lo siguiente: 

Primero.  La aplicación del código GP3, se denominará en lo sucesivo AVISO 

CATASTRAL y se va a seguir utilizando para publicitar las inconsistencias detectadas en 

los trámites de los expedientes administrativos de la Unidad de Saneamiento, generados 

por el Programa de Regularización del Catastro y el Registro, expedientes identificados 

como BI-US o BI-UE, (Registro Inmobiliario, Unidad de Saneamiento, Unidad 

Ejecutora)…” 

De todo lo anterior, resulta claro que en un inicio el Aviso Catastral tuvo  alcances 

limitados y  su aplicación fue exclusiva para el saneamiento de los asientos registrales por 

inconsistencias detectadas dentro del Programa Regularización. No obstante, la confusión 

provocada por la denominación de las medidas cautelares en los procedimientos de Gestión 

Administrativa para el saneamiento de problemas relacionados con planos continuaba, es 

por esta razón que la aplicación de este código es ampliado por este Órgano de Alzada 

mediante el Voto No.  423-2009 dictado a las diecisiete horas con diez minutos del veinte 

de abril de dos mil nueve.   

En este Voto,  dichas diligencias administrativas  inician  a instancia de parte interesada, 

alegando que por motivos que desconoce, el asiento registral de su finca publicita una 

situación geográfica distinta a la que relaciona el plano catastrado.  Por su parte, el Registro 

en la resolución final,  resolvió denegar las diligencias planteadas, dado que no se 

comprobó la existencia  de un error registral o nulidad cometida en sede registral, por 

cuanto el registrador actuó conforme así lo determinaba el contenido de la escritura pública 

ingresada al Registro bajo la fortaleza de la fe pública notarial. 

Sin embargo,  en el citado Voto se consideró que “… la Administración Registral no puede 

obviar con el análisis de este caso, que efectivamente nos encontramos ante una situación 

que genera una inexacta publicidad registral, por cuanto según el plano constante en el 

expediente (...), se indica que la finca que se discute, está situada en el distrito sexto, 

Colorado, Cantón segundo Pococí, de la Provincia de Limón,  información que no se 

ajusta a la consignada en el informe registral…”  

 

Analiza esta Autoridad de Alzada  la actuación del Registro que origina esas diligencias 

administrativas indicando que para la fecha en  que se realizó la inscripción  “…el Registro 

de la Propiedad Inmobiliaria no confrontaba la realidad jurídica con la realidad física del 

inmueble objeto del contrato, sea no verificaba la base de datos del Catastro Nacional, 

para confrontar el plano con la información dada en el documento a inscribir y en el 

propio asiento registral, sino como se indicó supra, el calificador se atenía a la 

información dada en el documento a inscribir bajo la fe pública notarial. No fue sino que a 

partir de 1998 con la promulgación del Código Notarial, concretamente con la reforma al 
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artículo 30 de la Ley de Catastro Nacional que exigió que para todo movimiento en una 

finca se debía contar con un plano de agrimensura, disposición cuya verificación se puso 

en práctica en el Registro a partir del año 2003, con la instauración de las bases de datos 

respectivas,  con las cuales se logró determinar que la información dada por el notario en 

cuanto al plano que hacía referencia en el documento, se ajustaba en su totalidad a la 

finca que se describía. 

 

Ante estos casos como el que se discute, en donde realmente existe un error en la 

información dada por el Registro, que se generó con la confrontación con el plano 

catastrado, , pero que sin embargo, no perjudica a otros inmuebles colindantes, el Tribunal 

ha determinado no aplicar las medidas cautelares típicas contempladas en los artículos 87 

y 88 del Reglamento del Registro Público, sino adaptar a este tipo de procesos, el 

procedimiento de saneamiento que con motivo de la instauración de la Oficina de 

Regularización Catastro – Registro, pretende la uniformidad entre la realidad física y 

jurídica de los inmuebles inscritos en el Registro Inmobiliario y que es un programa que ya 

comenzó a funcionar en el Estado Costarricense. Al efecto el Voto Nº 346-2009 dictado por 

este Tribunal a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de abril de dos 

mi nueve...” 

 

Así las cosas, concluyo el Tribunal que “... el error determinado en la publicidad de la 

finca,  puede ser tratado bajo los términos del voto transcrito, siendo que únicamente se 

consignará una advertencia de simple noticia que informe a terceros sobre la inexactitud 

de la ubicación de la finca y que para efectos de realizar cualquier modificación en la 

misma, se deba presentar un plano catastrado con la información correcta conforme al 

asiento registral de ese bien…” 

 

Posteriormente en el Voto No. 1004-2009 de las doce horas con cuarenta minutos del 

veintisiete de agosto de dos mil nueve, dictado por este Tribunal dentro de un expediente 

iniciado a instancia de un Registrador del Registro de Bienes Inmuebles, quien dentro de la 

etapa de calificación de un documento que le fuera asignado, detectó la duplicidad de un 

plano en dos fincas. Una vez finalizada la investigación de mérito,  el Registro Público de 

la Propiedad de Bienes Inmuebles,  mediante resolución del 18 de febrero de 2009  resuelve 

Inmovilizar ambas fincas, hasta que la autoridad competente o las partes interesadas, 

previa corrección de la inconsistencia que afecta dichos inmuebles, ordenara o solicitaran, 

según sea el caso,  el levantamiento de  la cautelar decretada. En este caso, tal y como lo 

dispuso el Registro,  quedaba abierta la posibilidad del saneamiento a instancia de las 

partes. Por ello, uno de los interesados procedió al levantamiento de un plano de 

agrimensura que describía en forma literal y exacta una de dichas fincas y mediante 

documento presentado el 31 de marzo de 2009 procedió a sanear el asiento registral 

correspondiente, solicitando el levantamiento de la cautelar consignada en ese asiento, 

procediendo el Registro a dicho levantamiento, manteniendo la inmovilización sobre la otra 

finca.  

Así las cosas, venido en Alzada el expediente, con respecto  de la otra finca objeto de este 

procedimiento, este Órgano consideró: “…que efectivamente existe una incongruencia de  

la información registral y catastral en relación con este inmueble, que produce una 
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inexacta publicidad  de su asiento de inscripción y que es necesario sanear.  Es por eso 

que debe mantenerse en la finca (…) una medida cautelar, que de conformidad con las 

Circulares Registrales DRP-01-2009 y DRP-006-2009 debería ser una nota de AVISO 

CATASTRAL y no la INMOVILIZACIÓN, a efecto de informar a terceros interesados, 

hasta tanto la autoridad jurisdiccional competente, previa corrección de dicha 

inconsistencia ordene su levantamiento, o bien, la parte interesada proceda a levantar un 

plano catastrado que efectivamente la represente y con la concomitante solicitud mediante 

escritura pública de la rectificación del número de plano, sea corregida la inexactitud…” 

Con el amplio análisis en torno a la figura del Aviso Catastral que se plantea en este Voto, 

deja claro el Tribunal que es posible ampliar el ámbito de aplicación de este instituto, hasta 

ahora utilizado en forma restrictiva, únicamente para las inconsistencias determinadas 

dentro de la actividad  del Programa de Regularización de Catastro-Registro, para  

publicitar otros supuestos que requieran saneamiento, detectados ya sea por los propios 

titulares o por los registradores dentro de su función calificadora. 

Conteste con ese análisis, opta  la Dirección del Registro Inmobiliario  a emitir la Directriz 

RIM-003-2011 del  20 de octubre del 2011, en la cual se materializan los presupuestos y 

efectos de esta figura registral,  disponiendo su  utilización  en las inconsistencias derivadas 

del levantamiento catastral, según lo dispuesto en el Título III del Reglamento del Registro 

Inmobiliario.  A  tal efecto dispone, en lo que interesa:  

 “Con ocasión de la actualización de la última versión de lo que fuera la “Guía de 

inscripción del Registro Público de la Propiedad Inmueble” -hoy Sección Registral del 

Registro Inmobiliario-; a los efectos de cumplir con el artículo 4 inciso 2 de la Ley 8220 de 

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos; además, del 

artículo 16 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público Ley Nº 3883 

y sus Reformas; se hace del conocimiento general para su obligatorio acatamiento, los 

siguientes cambios y recordatorios a los efectos de ser aplicados a la calificación e 

inscripción de documentos dentro del Registro Inmobiliario: 

(…) 

A.2)  Inscripción de documentos en fincas con medidas cautelares administrativas.  

En estos casos, los asientos involucrados están anotados con una medida cautelar 

administrativa y según sea el origen o la causa de la inexactitud de que se trate, podemos 

encontrar fincas que estén anotadas con una de las siguientes medidas 

cautelares administrativas: 

•  Nota de advertencia. 

•  Inmovilización. 

•  Aviso catastral. 

(…) 

c.  Aviso catastral  
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Es la medida cautelar que se aplica en un asiento del Registro Inmobiliario cuando se 

detecta una inconsistencia entre la descripción física y jurídica del inmueble, para efectos 

exclusivamente de mera publicidad noticia.     

La Dirección del Registro Inmobiliario podrá ordenar la consignación de un aviso 

catastral, en los siguientes casos: 

a.  Cuando producto del levantamiento catastral, surja una inconsistencia entre las 

descripción física y jurídica del inmueble, que no amerite la inmovilización del mismo.  

El efecto de dicho aviso es de mera publicidad noticia y no impide la inscripción de 

documentos posteriores. 

b.  Cuando exista una manifestación expresa de inconformidad por parte del propietario o 

poseedor, consignada en el acta de la audiencia o exposición pública respectiva. En estos 

casos cuando sea oficializado el Mapa Catastral, éste contemplará la información 

obtenida del levantamiento catastral y además, la información publicitada en el 

Registro Inmobiliario -con un Aviso Catastral para terceros- de la manifestación de 

inconformidad por parte del propietario o poseedor. 

•  Inscripción: 

El aviso catastral debe ser ordenado por el asesor que le correspondió la tramitación del 

expediente respectivo, en resolución fundamentada, la cual será enviada al Diario del 

registro para que se le asigne un asiento de presentación, cuyo reparto se dirigirá a los 

Asesores Jurídicos Inmobiliarios para que éstos procedan a su debida inscripción, luego 

de lo cual la resolución será incorporada al expediente. 

Al inscribirse el aviso catastral, se deberá consignar la siguiente información en el aparte 

correspondiente a la descripción del gravamen: o  Fecha de la Resolución o  Número de 

expediente en el cual se conoce de la inconsistencia que generó el aviso catastral. Nota: En 

los casos en que existan documentos pendientes de inscripción el aviso será inscrito con 

código de prioridad. 

•  Movimientos posteriores a la inscripción. En estos casos deben tomarse las mismas 

previsiones citadas para la nota de advertencia. 

•  Cancelación del Aviso Catastral: El aviso catastral -para su levantamiento- exige el 

saneamiento de la inconsistencia que la originó. Al igual que en el saneamiento de la 

inmovilización, el registrador debe realizar la calificación del documento en el que se 

pretende sanear la inconsistencia que originó la medida y luego solicitar -de igual forma- 

el levantamiento de la medida cuando el documento cumpla con todos los requisitos para 

su inscripción…” 

A modo de conclusión, dada la función que le ha sido encomendada por el Estado al 

Registro Nacional, tal y como se señaló, lo especial de la materia que desarrolla, posibilita 

que en aras de lograr una publicidad que refleje en forma inequívoca la realidad, con el fin 

de fortalecer el Principio de Seguridad Jurídica en su objeto de protección, tome las 

medidas que considere convenientes. 
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En tal sentido,  la figura del Aviso Catastral surge como una nueva medida administrativa, 

más leve que la Nota de Advertencia establecida en el artículo 25 del Reglamento del 

Registro Inmobiliario,  que nace como un nuevo medio de corrección de inexactitudes 

originadas de la falta de concordancia y armonización entre la información jurídica de los 

asientos registrales y la representación gráfica de su realidad física, lo que al Registro le 

está vedado corregir en forma oficiosa, siendo que dichas anomalías  pueden resolverse a 

instancia de los interesados en cualquier momento, sin tener que acudir a la vía 

jurisdiccional.  
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M.Sc. Leonardo Villavicencio Cedeño 

Asistentes de Juez  
 

INTRODUCCIÓN 

Se instituyó una reforma al artículo 1256 de nuestro Código Civil, con la puesta en vigencia 

del Código Notarial, que es Ley N° 7764 del 17 de abril de 1998 y puntualmente con su 

artículo 178, en cuanto a la figura del “poder especial para actos o contratos registrales”, 

que también vino a incluir dentro de los mismos parámetros, la materia de Propiedad 

Industrial e Intelectual, asimilando el Registro Público de la Propiedad Inmueble y el 

Registro Público de la Propiedad Mueble y otros, bajo los mismos criterios jurídicos que 

los del Registro de la Propiedad Industrial y el Registro de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, reforma legislativa que sirvió de base para generar una seria problemática en el 

trámite de inscripción de derechos de propiedad industrial e intelectual en nuestro país, 

pudiendo mencionar entre los principales y más graves problemas, cientos de archivos de 

solicitudes de inscripción de marcas y otros signos distintivos, archivos de renovaciones de 

estos derechos, archivos de trámites de derechos de autor y conexos, patentes, modelos de 

utilidad y modelos industriales, cargas excesivas de trabajo y de trámites (prevenciones, 

notificaciones, entre otros), para estos Registros, todo esto debido a la falta en los 

instrumentos de poder agregados a los diferentes trámites, de los requisitos establecidos en 

la reforma citada. 

Así las cosas, para los años 2003, 2004 y 2005, las integraciones de este Tribunal, 

mantuvieron en vista de la legislación existente en ese momento, criterios meramente 

civilistas sobre el tema y asimismo la aplicación de normas especiales, básicamente del 

Código Notarial, que respondían en aquel entonces a situaciones coyunturales, que no 

tenían nada que ver con los Registros de la Propiedad Industrial y de Derechos de Autor y 

Conexos. 

TRANSICIÓN DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL 

Se comenzó a debatir en nuestro país sobre el tema, a partir de toda esta diversidad de 

criterios legales,  haciéndose necesario entrar a solucionar desde sus inicios el problema 

suscitado y es allí donde en los Votos del Tribunal Registral Administrativo, dictados a 

partir del año 2006, así como en Conferencias, dadas por miembros de este, entre ellas la 

Conferencia titulada “Los Poderes en la Jurisprudencia del Tribunal Registral 

Administrativo”, impartida por el M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde, miembro 

integrante del Tribunal para el año 2006, que con base en el Voto N° 347-2006, de las 

nueve horas del 30 de octubre de 2006, se comienza a clarificar el tema de los poderes para 

la Propiedad Industrial e Intelectual, hasta llegar a la reforma legislativa del año 2008 (Ley 

N° 8632 del 28 de marzo de 2008, vigente a partir del día 25 de abril del 2008), que con la 

inclusión del artículo 82 bis a nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, 
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de alguna u otra manera permitió flexibilizar adecuadamente la figura del poder para estas 

materias en nuestra legislación nacional, ajustándola acorde con su fin comercial y de 

derecho sui generis.  

Toda esta conceptualización, en materia de poderes ante el Registro de la Propiedad 

Industrial, ha surgido ante la necesidad de poder definir y delimitar un criterio que se ajuste 

a los requerimientos propios de esta actividad comercial, dentro del ámbito nacional e 

internacional, el cual surge  como consecuencia de la protección de los derechos e intereses 

no solo de los particulares, sino que además, de los generados propiamente por el Estado, 

en virtud de que esta actividad es parte integral del desarrollo comercial de nuestro país, 

que  con el paso del tiempo se ha venido expandiendo con el desarrollo de las nuevas 

plataformas tecnológicas dentro de la conocida era de la globalización, como de las nuevas 

políticas tomadas en cuanto al Tratado de Libre Comercio, la cual influye dentro de nuestro 

sistema jurídico-administrativo y financiero y con ello se incrementa la necesidad de contar 

con un sistema de respuesta ágil y eficaz ante esta demanda. 

Conforme esta nueva estructura comercial, la cual impacta de manera directa toda la 

actividad registral se incrementa la necesidad de contar con un instrumento capaz de 

proporcionar a los nuevos visionarios, sean estas personas físicas o jurídicas por medio de 

un representante, ejercer una serie de actos, negocios, transacciones, solicitudes o trámites 

de carácter registral, que facilite la inscripción o resguardo de un registro dentro de nuestras 

fronteras.  

En este sentido, los esfuerzos por delimitar un criterio jurisprudencial que englobe las 

diversas situaciones de carácter económico – jurídicas, que ha sido uno de los principales 

retos que este Tribunal a lo largo de su trayectoria se ha propuesto. Aunado a ello y como 

producto de este reto, luego de una serie de pronunciamientos que pretendían unificar un 

criterio con respecto a este tipo de representación, el Tribunal Registral Administrativo 

mediante el VOTO 347-2006, logra establecer los alcances de este instrumento y cuáles 

son los requerimientos para poder incorporarlos al sistema registral. En este sentido, 

haciendo una breve recapitulación del citado pronunciamiento, el Tribunal concluye, que 

para los efectos del otorgamiento de un poder, la escritura pública no debe ser requerida 

como consecuencia de la aplicación del artículo 1256 del Código Civil, ni a los poderes 

extranjeros, ni a los poderes debidamente acreditados, conforme los parámetros del artículo 

82 párrafo segundo de la Ley de Marcas. Por cuanto, tal formalismo procederá únicamente 

para la aplicación a los poderes especiales que se otorguen en Costa Rica para ser 

acreditados ante el Registro de la Propiedad Industrial, según los formalismos del mandato 

civil.  En virtud de que la reforma del artículo 1256 del Código Civil, entra a regir el día 22 

de noviembre de 1998, mientras que los procedimientos comentados (acreditación y 

remisión de poderes) que se integran dentro de la Ley de Marcas, adquieren vigencia el día 

9 de mayo de 2000, por lo que la normativa marcaria es ley posterior. No obstante, en 

materia de poderes especiales otorgados en el extranjero antes de la entrada en vigencia de 

la Ley de Marcas, la misma no era regulada por el artículo 1256 del Código Civil, sino por 

el “Convenio Centroamericano para la Propiedad Industrial”.  Es decir, siempre ha existido 

regulación especial; tanto así, que en el lapso que transcurre entre la vigencia de la reforma 

del 1256 del Código Civil y la entrada en vigencia de la Ley de Marcas  (22-11-1998 hasta 

9-5-2000), tal Convenio era norma de rango superior al Código Civil por ser un tratado 

internacional.  
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Por otra parte, tanto el sistema de acreditación y remisión de poderes del párrafo 2º del 

artículo 82 de la Ley de Marcas concordado con los artículos 9, 21, 31, 35, 46, 54, 61, 69 y 

77 del mismo cuerpo normativo, como el requerimiento del poder en documento privado 

con trámite de autenticación y legalización -para el caso de poderes otorgados en el 

extranjero- del artículo 31 de la Ley de Marcas, concordado a su vez con los artículos 32, 

35 y 9 de la misma normativa; todas estas son normas de carácter especial, que en realidad 

dan continuidad al tratamiento que de la representación en materia de poderes otorgados en 

el extranjero, realizaba el  citado Convenio Centroamericano.  Bajo tal perspectiva, no 

podría interpretarse el requerimiento de escritura pública, en el caso de poderes otorgados 

en el extranjero, cuando la ley especial exige un formalismo menor, esto es: documento 

privado con el trámite consular de  legalización, lo anterior, a la luz del artículo 28 del 

Código Civil que establece: “…  En cuanto a la forma y solemnidades externas de un 

contrato o de un acto jurídico que deba tener efectos en Costa Rica, el otorgante u 

otorgantes pueden sujetarse a las leyes costarricenses o a las del país donde el acto o 

contrato se ejecute o celebre. Para los casos en que las leyes de Costa Rica exigieren 

instrumento público, no valdrán escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de estas 

en el país donde se hubieran otorgado.” (Lo resaltado no es del original). Ahora bien, en 

este sentido nótese que la legislación especial (Ley de Marcas No. 7978), no exige 

instrumento público para los poderes otorgados en el extranjero, siendo que el requisito 

formal que se exige para acreditar la representación en estos casos, es el poder con el 

trámite de legalización y autenticación ante el Cónsul de Costa Rica (artículos 31, 32 y 35 

citados), lo cual necesariamente hace referencia a un documento privado que cumpla con 

tal tramitación consular; excluyendo por supuesto el instrumento público como requisito.  

De lo anterior se deduce, que tal exclusión queda aún más clara, si se toma en cuenta que 

una escritura pública notarial no se le puede requerir de tal tramitación consular, pues la 

actividad misma del notario subsume la legitimación y autenticación dentro de su 

competencia material, conforme el artículo 30 del Código Notarial que dice: “La persona 

autorizada para practicar el notariado, en el ejercicio de su función legitima y autentica 

los actos en los que intervine (…) para lo cual goza de fe pública…” (Lo resaltado no es 

del original). Además, esta competencia material pude ser ejercida sin límites de 

territorialidad, cuando los actos otorgados ante el notario vayan a tener efectos en Costa 

Rica, pues conforme al artículo 32 del mismo Código Notarial: “…Los notarios públicos 

son competentes para ejercer sus funciones en todo el territorio nacional y, fuera de él, en 

la autorización de actos y contratos de su competencia que deban surtir efectos en Costa 

Rica.  Los notarios consulares solo podrán actuar en las circunscripciones territoriales a 

que se refiere su nombramiento. (Lo resaltado no es del original) De manera que una 

escritura pública otorgada ante Notario actuando en el extranjero para hacerse valer en 

Costa Rica, no requiere de legalización ni autenticación. 

Por último, tanto el procedimiento de acreditación y remisión a un expediente (artículo 82 

Ley de Marcas) como el requisito de legalización y autenticación de poderes; se ubican 

como un sistema integrado para la regulación de las representaciones en materia marcaria, 

el cual cruza transversalmente toda la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en aras de 

una evidente simplificación de los procedimientos registrales y administrativos 

relacionados con la materia; esto último es congruente con el artículo 10 de la Ley General 

de la Administración Pública que marca al funcionario público la forma en que debe 

interpretar las normas:   
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“…1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que 

mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del 

respeto debido a los derechos e intereses del particular. 

 2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas 

conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se 

refiere…” (Lo resaltado no es del original)  

Cabe advertir, que dentro de esta misma línea de pensamiento, el presente criterio es acorde 

con la finalidad que dispone el artículo primero de la Ley sobre Inscripción de Documentos 

en el Registro Público, Ley No. 3883 de 17 de mayo de 1967 y sus reformas, establece para 

todos los registros que integran el Registro Nacional; a partir de una clara jerarquización de 

sus valores: “…El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes 

o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad 

de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es 

inscribirlos. Es de conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e 

inscripción de documentos, sin menoscabo de la seguridad registral. Son contrarios al 

interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, 

al ser aplicados, ocasionen tal efecto.” (Lo resaltado no es del original) 

Tal y como se desprende de ello, existe una jerarquía bien establecida donde el valor 

seguridad -como finalidad del Registro- se sitúa por encima del valor celeridad, jerarquía 

que se impone cuando ambos valores se enfrentan, es decir, cuando la celeridad de los 

trámites atentan con la seguridad jurídica como fin último del Registro como institución 

jurídica.  Lo anterior no quiere decir que  la simplificación y celeridad de los trámites 

contraríen la seguridad jurídica; en su lugar, son valores de la administración registral que 

se conforman como presupuestos necesarios para el logro de la Seguridad Jurídica 

Registral. 

Lo anterior es de vital importancia para este Tribunal, pues la definición y delimitación de 

los procedimientos registrales aplicables –en este caso al Registro de la Propiedad 

Industrial- es un aspecto determinante para el fortalecimiento de nuestro sistema de 

seguridad jurídica preventiva registral, el cual no solo debe ser seguro; sino, efectivo y 

eficiente.  Por tanto, en términos generales y con las precisiones antes delimitadas; los 

poderes para cualquier tipo de solicitud con respecto de marcas, cuando son extendidos en 

el extranjero para su acreditación en el Registro de la Propiedad Industrial, pueden 

expedirse en documento privado debidamente legalizado y autenticado. Los poderes serán 

en escritura pública cuando sean otorgados en Costa Rica, cumpliendo con los diferentes 

requisitos de solemnidad, según se trate de poderes generalísimos, generales o especiales. 

El sistema de acreditación y remisión a expediente, que regula el artículo 82 de la Ley de 

Marcas, es de aplicación a todos los poderes debidamente acreditados en el Registro de la 

Propiedad Industrial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que son de obligatorio 

acatamiento conforme las leyes vigentes en el momento de la acreditación, ante el control 

de legalidad realizado por el Registrador de Propiedad Industrial. 

Ahora bien ya para el año 2008 se amplía el criterio vertido por este Tribunal  conforme al oficio 

DRPI-241-2008, emitido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, que en el punto 4) 

de dicho pronunciamiento, establece que los poderes generales o generalísimos sin límite de suma, 

otorgados exclusivamente para tramitar ante el Registro de la Propiedad Industrial, no requieren 
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inscripción; y dentro del punto 5) también establece que en el caso de sociedades nacionales, debe 

prevenirse la certificación de personería del poderdante. 
  

La circular DRPI-008-2008 viene a limitar los requisitos del mandato a los establecidos en el 

artículo 82 bis, con respecto a este punto se debe aclarar que el citado numeral  se aplica en forma 

retroactiva a todas las solicitudes de inscripción y demás movimientos que se encuentren en trámite 

en el Registro de Propiedad Industrial, esto de conformidad con lo establecido por el Transitorio III 

de la Ley 8632. Esto se reitera en el oficio DRPI-241-2008 en su punto 8), razón por la cual a las 

solicitudes que al momento de entrar  la reforma de Ley indicada y que se encontraban con 

resolución de archivo, desistimiento o rechazo de plano en firme no se les aplica en forma 

retroactiva el artículo 82 bis ya señalado. 
 

En concordancia con el párrafo segundo del artículo 82 bis, deberá bastar con la autenticación como 

formalidad mínima. En este sentido el oficio DRPI-241-2008 establece en su punto 2) que “los 

poderes otorgados en el extranjero quedan exentos de los trámites de consularización y 

legalización”. 
 

El párrafo segundo del citado artículo 82 bis establece que el mandatario se equipara al titular para 

la realización de actos de propiedad industrial e intelectual, tanto en sede registral, administrativa y 

judicial; reconociéndose como limitación al mandato sólo la norma en contrario. A pesar de lo ya 

mencionado, aún se encuentran referencias en la ley 7978 que van en contra al espíritu de las 

reformas contenidas en ley 8632. Un ejemplo claro se puede apreciar en el artículo 31 inciso g) de 

la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Vemos que, a pesar de que el artículo 35 fue 

reformado y se eliminaron del mismo los requisitos de legalización y autenticación consular para el 

documento de licencia, se mantiene el inciso g) del artículo 31 donde se exige en forma textual “g) 

Poder de alguna de las partes y, de ser el caso, debidamente legalizado y autenticado por el cónsul 

de Costa Rica. (…)”. 

 

Siguiendo con los cambios en los otorgamientos de poderes el citado Artículo 82 bis 

señala:  

  Poder para propiedad intelectual. Se adiciona el artículo 82. 

“Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos 

relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del 

poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se 

requerirá la inscripción de dicho mandato.” 

“Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho 

interno del país donde se otorgue y deberá autenticarse.” 

“Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado, suficiente y 

bastante para realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de 

los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, ante cualquier 

autoridad, oficina o registro público, para la inscripción, el registro, la renovación, el 

traspaso, la licencia y los demás movimientos aplicados, la conservación o la defensa de 

sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e 

incidencias.” 

 

Con  respecto a la inclusión que se desprende del numeral indicado, se establece en forma 

expresa que la autorización consistirá en un mandato autenticado como formalidad mínima, 

prescindiéndose de la formalidad de inscripción del mismo. La circular DRPI-008-2008 

establece en relación con el tema que “se suprimen las formalidades antes exigidas por”. 
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van de la mano con lo que establecido por el Convenio de París que indica que los 

requisitos para la constitución de un mandatario, para realizar actos exclusivos de 

propiedad industrial, deben ser los exigidos solamente por las leyes de propiedad industrial 

del país (artículo 2 inciso 3 del Convenio de París). 

El requisito que no cambia con la reforma es la necesidad de que el mandato sea de fecha 

anterior a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción o de cualquier otro 

procedimiento a realizarse ante el Registro de Propiedad Industrial, esto conforme con el artículo 

103 del Código Procesal Civil y desarrollado por las circulares DRPI-017-2007 y DRPI-008-2008. 

Como ya se mencionó, la única excepción a este requisito es la que estipula el artículo 9 del 

Reglamento de la Ley de Marcas con la figura del gestor procesal. 
La autenticación podrá ser realizada por notario o abogado, estando actualmente en discusión si 

puede ser autenticada por el mismo apoderado en caso de ser este notario o abogado, esto de 

conformidad con lo que establece el artículo 283 de la Ley General de Administración Pública, 

criterio que a la fecha se ha mantenido por las autoridades registrales. 
 

LA FIGURA DEL AGENTE EN EL DERECHO COMPARADO. 

Dentro de las particularidades que presentan los diversos sistemas de registro de propiedad 

intelectual existentes a lo largo del orbe, varios países han adoptado la figura del Agente 

como un medio para facilitar el acceso de los interesados a una asesoría especializada en el 

tema de presentación de solicitudes y posterior mantenimiento de los derechos otorgados, 

simplificándose los trámites realizados ante la Administración, la cual se ve también 

beneficiada al tener menos requisitos formales que analizar y posiblemente prevenir para su 

subsanación, otorgándosele celeridad al procedimiento. 

En España, se encuentra entonces que las diversas solicitudes pueden ser efectuadas, ya sea 

por el propio interesado directamente, o a través de la intervención de un Agente de la 

Propiedad Industrial.  La figura del Agente no excluye la posibilidad de que gestores o 

abogados representen a un solicitante ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
6
 

(OEPM
7
), pero con la creación de dicha figura se busca la profesionalización especializada 

en este ámbito específico.  Esta se encuentra definida por el artículo 156 de la Ley 11/1986, 

de 20 de marzo, de Patentes, que indica: 

“Los Agentes de la Propiedad Industrial son las personas físicas inscritas como tales 

en el Registro de la Propiedad Industrial que, como profesionales liberales, ofrecen 

habitualmente sus servicios para aconsejar, asistir o representar a terceros para la 

obtención de las diversas modalidades de la Propiedad Industrial y la defensa ante el 

Registro de la Propiedad Industrial
 
[actualmente OEPM] de los derechos derivados 

de las mismas.” (Aclaración entre corchetes nuestra). 

Para poder acreditarse dicha calidad, han de cumplirse con una serie de requisitos, 

indicados en el artículo 157 de ese mismo cuerpo legal, los cuales se resumen: ser español o 

nacional de un país de la Comunidad Europea, mayor de edad y con despacho abierto en 

España u otro país del ámbito comunitario; no estar procesado ni haber sido condenado por 

delito doloso; ser Licenciado, Arquitecto o Ingeniero según título universitario; superar un 

                                            
6
 En dicho sentido ver a Manuel Lobato, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1

era
 

edición, 2002, pág. 1060. 
7
 www.oepm.es 
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examen de conocimientos en la materia; constituir una fianza a favor de la OEPM y tomar 

un seguro de responsabilidad civil; y pagar la tasa de inscripción.  El cumplimiento de 

dichos requisitos otorga al solicitante el acceso a formar parte del Registro Especial de 

Agentes de la Propiedad Industrial, administrado por la OEPM, la cual periódicamente 

realiza la convocatoria pública para la presentación del examen acreditativo y que ha fijado 

la tasa de solicitud en la suma de 71,83 €., pero además, para poder ejercer 

profesionalmente, deben de estar incorporados al Colegio Oficial de Agentes de la 

Propiedad Industrial (COAPI
8
), corporación de derecho público que ordena el ejercicio 

profesional y vela por su corrección y mejora, representa al gremio y colabora con la 

Administración Pública en los asuntos que sean del interés de sus asociados.  En su página 

Web indica que “…los interesados pueden acudir a un Agente colegiado con la garantía de 

que serán atendidos con confidencialidad, profesionalidad y conocimiento de las leyes 

vigentes sobre la materia.”. 

La principal prerrogativa con que cuentan los Agentes de la Propiedad Industrial en España 

es la de poder actuar sin necesidad de presentar un poder que demuestre el vínculo jurídico 

existente entre mandatario y mandante, siendo que la Administración tendrá por bueno el 

simple dicho del Agente sobre la representación que manifiesta ejercer y tan solo se 

verificará la existencia del mandato en caso de duda razonable. 

Un régimen muy similar sobre la actuación de Agentes se encuentra en el sistema registral 

de la marca comunitaria, administrado por la Oficina de Armonización del Mercado Interno 

(OAMI
9
), la cual, por medio de la Comunicación N° 2/03 del Presidente de la Oficina, de 

10 de febrero de 2003, relativa al tratamiento de los poderes por el Departamento de 

Administración de Marcas, Dibujos y Modelos, reguló el tema de la presentación de 

poderes, indicando lo siguiente: 

“El Departamento de Administración de Marcas, Dibujos y Modelos ha efectuado 

una revisión en profundidad de su política en materia de poderes y ha llegado a la 

conclusión de que requerir a los representantes la presentación de un poder, verificar 

y procesar dicho poder enlazándolo con uno o más expedientes de marcas, asignarle 

un número y notificárselo al representante entraña una gravosa carga administrativa. 

El trabajo administrativo adicional que estas tareas representan ha provocado un 

bloqueo en la cola de correspondencia electrónica para poderes de la Oficina. 

Con el fin de aliviar esta carga, la Oficina se abstendrá en el futuro de pedir a los 

representantes que presenten poderes. Si, a pesar de ello, un representante presentara 

un poder, este no se verificará y se encaminará a la cola especial de correspondencia 

electrónica para poderes, donde se conservará.” 

En Argentina también se utiliza la figura, en donde, sin ser obligatoria su contratación por 

parte de los solicitantes, ya que, pueden actuar personalmente o por medio de un 

representante abogado, se pretende que con su intervención se garantice un patrocinio 

adecuado para los asuntos que importen una cierta complejidad técnica.  Regulada por la 

Resolución P-101 de la Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 

                                            
8
 www.coapi.org 

9
 oami.europa.eu 
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(INPI
10

), se establece que puede ingresar a este estamento cualquiera que posea un título de 

educación secundaria, que asista a los cursos organizados al efecto por el INPI y que 

apruebe el examen sobre conocimientos de la normativa que se aplica a la materia, entre 

otros requisitos.  Se exime de asistir a los cursos a quienes sean egresados de carreras 

universitarias de cinco años mínimos de duración, pero todos los solicitantes deben aprobar 

el examen sin excepción.  A los Agentes de la Propiedad Industrial se les releva de la 

presentación del documento que los apodera como representantes de quien solicita, siendo 

posible que este sea solicitado por la Administración o a pedido de parte interesada.  Están 

sujetos a un régimen disciplinario y si bien no es necesaria su incorporación a un colegio 

profesional, sí existen varios entes que los agrupan para así lograr una defensa colectiva de 

sus intereses, tales como la Cámara de Agentes de la Propiedad Industrial de la República 

Argentina y la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial. 

REGISTRO CENTRALIZADO DE PODERES 

Una solución intermedia que no deja de lado la seguridad jurídica que debe existir en los 

procedimientos de registros de propiedad intelectual referidos específicamente a la 

representación que ejercen los solicitantes con respecto de los titulares, lo sería la creación 

de un registro centralizado de poderes. 

Con este tipo de sistema de registro lo que se prevé es la uniformidad en cuanto los 

requerimientos inmersos que contiene cada poder, agilizándose el tramite, facilitando la 

corroboración de las facultades legales con la que cuenta el apoderado por parte de la 

Administración Registral, con la implementación de un archivo digitalizado que pueda ser 

consultado de forma remota, brindando agilidad a los trámites realizados ante el Tribunal 

Registral Administrativo, el cual no necesitará prevenir a la Dirección de Servicios 

Registrales cada vez que requiera acreditar una legitimación procesal, sino que podrá 

consultarla directamente, con el consiguiente ahorro en tiempo y recursos tanto para la 

Administración como para las partes interesadas. 

CONCLUSIONES 

Se puede concluir de lo expuesto anteriormente, que la aplicación que se hizo de lo 

estipulado por el artículo 1256 del Código Civil en la jurisprudencia emitida por el Tribunal 

Registral Administrativo en sus inicios y hasta el año 2005 fue una concepción errada, ya 

que, como posteriormente reconoció el propio Tribunal en sus resoluciones, siempre existió 

ley especial que regulara el tema, contenida en el Convenio Centroamericano para la 

Protección de la Propiedad Industrial y posteriormente en el año 2000 dada a través de la 

Ley de Marcas actual.  Dicho marco legal no requería el requisito de escritura pública ni las 

formalidades que esta exige. 

La jurisprudencia emitida en 2006 por el Tribunal Registral Administrativo dejó patente la 

necesidad de una reforma legal que viniera a clarificar los requisitos a exigir para los 

poderes en propiedad intelectual, la cual se vio plasmada en la inclusión del artículo 82 bis, 

eliminando los requisitos excesivos y agilizando el trámite de registro. 

                                            
10

 www.inpi.gov.ar 
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Se puede apreciar que la tendencia en materia de poderes para propiedad intelectual es 

hacia la flexibilización de requisitos, lo cual conlleva a una celeridad en el trámite de 

inscripción, tal como lo requiere la materia en aras de facilitar el tráfico mercantil, lejano a 

los procedimientos estáticos y formalistas más propios del derecho civil.  En el derecho 

comparado esta tendencia se ve reflejada en la adopción de la figura del Agente de 

propiedad intelectual, la cual, además, de ser una garantía de asesoramiento técnico sobre la 

forma de obtener y mantener los derechos otorgados por la Administración, también se ve 

matizada por la prerrogativa de que a dichos Agentes no se les solicita la presentación de un 

poder que justifique su representación.  Si bien la figura ya ha sido probada con éxito en 

sistemas registrales como el español y el de la Unión Europea, para su implementación en 

Costa Rica haría falta una reforma legal y reglamentaria que la adopte. 

Ahora bien, con la creación de un registro centralizado de poderes para propiedad 

intelectual se facilitaría el acceso directo de los registradores a la información atinente al 

poder que se menciona en la solicitud, implementándose además, una uniformidad de 

criterios en cuanto a los requisitos que se exigiría en cada uno de los poderes a inscribir.  Se 

considera que esta última opción puede implementarse sin necesidad de llevar a cabo una 

reforma legal, ya que, lo ahora estipulado sobre poderes puede adaptarse a la idea de este 

registro centralizado, dejándose su ejecución a una reforma reglamentaria, de más fácil 

control por parte de la Administración Registral. 
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APUNTES SOBRE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 
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Introducción 

 

Es una enorme satisfacción el participar en este importante evento 

académico, denominado “La Justicia Administrativa y su Impacto a 

Nivel Nacional”. Hay razones de peso para contribuir, en la medida de 

mis capacidades y posibilidades, a profundizar sobre un tema poco 

estudiado en nuestro medio. En primer lugar, encuentro muy positivo 

el esfuerzo de la Administración Pública (en adelante AP) de dotarse 

de este tipo de órganos para garantizar su sometimiento al 

ordenamiento jurídico. No puedo dejar de recordar que cuando 

                                            
11

 Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y catedrático de la 

Universidad Escuela Libre de Derecho. 
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estamos discutiendo en la subcomisión de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos el proyecto del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo (en adelante el CPCA), concretamente el 

tema de la obligatoriedad o no del agotamiento de la vía 

administrativa, hice una defensa de estos tribunales. En esa ocasión, 

abogué por la existencia de las jerarquías impropias monofásicas. 

Sostuve que la existencia de estos tribunales constituye un esfuerzo 

de la AP para garantizar la legalidad de sus actuaciones a través de 

un personal técnico especializado12.  

 

Por otra parte, tengo la impresión que la existencia y el funcionamiento 

de estos Tribunales Administrativos (en adelante TA) ha sido 

altamente satisfactorio para los intereses públicos y, en especial, para 

la tutela efectiva de los derechos públicos subjetivos de los 

administrados. No obstante, siendo rigurosos, es menester que se 

realicen estudios serios, debidamente documentados en estadísticas, 

con el fin de determinar si mis sospechas se ajustan o no a la realidad. 

Este evento académico constituye una ocasión para quienes van a 

participar de compartir los hallazgos de sus investigaciones.  

 

En tercer término, no tengo la menor duda que la AP, por las razones 

que sean, ha acertado con crear los TA, toda vez que no solo se han 

convertido en órganos que velan porque la AP se ajuste en su 

accionar al bloque de legalidad, sino porque han insertado en su 

organización un grupo importante de profesionales en Derecho que 

son verdades autoridades en la materia que tienen bajo su 

conocimiento. 

 

                                            
12

 Vid. acta n.° 11 del 16 de marzo del 2005 de la Subcomisión de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa que conoció el proyecto de ley 

del Código Procesal Contencioso-Administrativo, expediente legislativo n.° 15.134. 
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En este pocos minutos me propongo hablar sobre el origen de los TA, 

así como describir un fenómeno reciente que se está presentado en el 

seno de la AP, como es su proliferación. Acto seguido, y siguiendo la 

tradición francesa, planteo la hipótesis de que los TA son una 

manifestación de la justicia delegada en nuestro medio. También me 

referiré, de forma breve, sobre las condiciones que deben poseer 

estos tribunales para justificar su existencia y su funcionamiento, sin 

dejar de hacer algunas breves observaciones sobre los riesgos y 

peligros que podrían afrontar en un futuro no muy lejano. Por último, 

expondré mis principales conclusiones. 

 

A.- Origen de los Tribunales Administrativos 

 

No tengo claro si el origen de los TA en nuestro medio tiene su fuente 

de inspiración en los Tribunales Económicos-Administrativos del 

ordenamiento tributario español. Como es bien sabido, con la Ley 

Camacho del 31 de diciembre de 1881 se establece una vía muy 

puntual para impugnar los actos tributarios en la propia AP. En ese 

ordenamiento jurídico se separan los ámbitos de la gestión tributaria 

de la resolución de reclamaciones contra dicha gestión. Tal línea de 

pensamiento se sigue en el Decreto-Ley de 192413, y así también se 

consigna en el artículo 90 de la Ley General Tributaria de 196314. Igual 

situación se presenta en el numeral 83.2 de la Ley 58/2003, General 

                                            
13

 En el preámbulo del citado Decreto-Ley se expresa lo siguiente: “Toda reforma que 

aspire a hacer eficaz y fecunda la Administración Central y Provincial de la Hacienda 

Pública ha detener como punto de partida la diferencia entre los actos de gestión y las 

reclamaciones que contra éstos se promuevan. El acto de gestión, rápido, enérgico, certero, 

es el propio y adecuado de la unidad de mando y de la iniciativa personal, en tanto la 

reclamación exige un examen atento y reposado y ajeno al impulso de la acción, la cual, 

sólo por el hecho de tal, puede ser precipitada”. 
14

 El citado artículo establece que: “Las funciones de la Administración en materia 

tributaria se ejercerán con separación en sus dos órdenes de gestión, para la liquidación y 

recaudación, y resolución de reclamaciones que contra aquella gestión se susciten, y estarán 

encomendadas a órganos diferentes”. 
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Tributaria, de 17 de diciembre del 2003, que entró en vigencia el 1 de 

julio del 200415. 

 

En nuestro medio, mediante Ley n.° 1581 de 30 de mayo de 1953 –

Estatuto del Servicio Civil- se crea el Tribunal de Servicio Civil. En la 

exposición de motivos del proyecto de ley se justifica su existencia de 

la siguiente manera: “(…) se crea un Tribunal encargado de vigilar la 

pureza y corrección de los procedimientos, sirviendo como cuerpo 

resolutivo de las querellas de los servidores que se sientan 

perjudicados en sus derechos. Este Tribunal, desde luego, no participa 

en el aspecto administrativo y técnico del sistema y por la importancia 

y delicadeza de sus funciones, es deseable que sus miembros sean 

personas de reconocida probidad moral y partidarios de las prácticas y 

fundamentos del Servicio Civil”16. Según el artículo 10 de la citada ley, 

los miembros del tribunal los nombraba el Consejo de Gobierno y no 

se les garantizaba independencia funcional y de criterio. Hoy en día 

esto ha sido superado, pues goza de independencia funcional y de 

criterio, de la atribución de dictar su propio reglamento interior y hacer 

los nombramientos con sujeción al trámite de selección de personal 

previsto en el Estatuto del Servicio Civil y su reglamento. Estamos 

ante un caso típico de un órgano de desconcentración máxima17. 

                                            
15

 “2.Las funciones de aplicación de los tributos se ejercerán de forma separada a la de 

resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los 

actos dictados por la Administración tributaria”. 
16

 Vid. folio n.° del  proyecto de ley  denominado Estatuto del Servicio Civil, expediente 

legislativo n.° 
17

 En el dictamen C-098-2001 del 2 de abril del 2001 la Procuraduría General de la 

República expresó lo siguiente: 

“1.-Como se podrá observar, tanto de la jurisprudencia de las Salas Segunda y 

Constitucional como de la administrativa pronunciada por este Despacho, se ha 

definido con claridad no sólo las competencias, atribuciones y naturaleza jurídica 

del Tribunal de Servicio Civil, sino también las correspondientes a sus sentencias, 

de manera que, éstas agotan la vía administrativa, pudiendo únicamente ser 

recurridas por los servidores interesados, cuya destitución fue autorizada al 

Ministro gestionante, precisamente por ese Tribunal.  
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El Tribunal Fiscal Administrativo fue creado por Ley n.° 3063 de 14 de 

noviembre de 1962. Según el artículo 34 de esa ley, la competencia 

original del Tribunal era conocer en apelación de los reclamos 

presentados por los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

territorial, inconformes con las resoluciones del Departamento de 

Impuestos sobre la Renta o con los avalúos de sus inmuebles para 

determinar y liquidar los impuestos y sanciones; y demás funciones 

que le encomendara la ley. Fue concebido con un tribunal de tiempo 

completo, integrado de forma interdisciplinaria, “(…) personas que en 

razón de sus antecedentes, títulos profesionales y reconocida 

competencia en la materia, sean garantía de imparcialidad y acierto en 

el desempeño de sus funciones”. Sus miembros eran nombrados por 

                                                                                                                                     
Lo anterior significa que, el Tribunal de Servicio Civil deriva su existencia, 

atribuciones y competencias, de aquellas normas constitucionales analizadas, 

como órgano administrativo tutelar de los principios estatutarios, lo que se expresa 

a través de sus sentencias y resoluciones con el carácter de actos administrativos 

formales, válidos y eficaces, lo que le otorga la naturaleza vinculante para el Poder 

Ejecutivo.  

Debemos recordar que las sentencias dictadas por ese Tribunal no son recurribles 

por el Poder Ejecutivo ante el Tribunal de Trabajo, como jerarca administrativo 

impropio y no jurisdiccional, dentro de la misma instancia administrativa, lo que es 

acorde con aquel enunciado normativo contenido en el numeral sétimo del 

Estatuto, que obliga tanto al Presidente de la República, como a sus Ministros, a 

"ajustarse" –como un deber ser-, a "los dictados" (disposiciones) de esa normativa 

jurídica estatutaria.  

2.-Las sentencias dictadas por el Tribunal de Servicio Civil, que constituyen un 

acto emitido por él, en uso de sus potestades legales, y dentro de aquel contexto 

constitucional analizado, son vinculantes una vez que adquieran firmeza, y 

mientras no sean desautorizadas por una posterior resolución judicial, mediante la 

acción de la administración ministerial interesada, en la jurisdicción contenciosa 

administrativa, para lo que se podría acudir al proceso de lesividad, a través del 

órgano superior del citado tribunal administrativo, que es el Consejo de Gobierno, 

mediante el procedimiento dispuesto en la Ley General de la Administración 

Pública”.  
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el Poder Ejecutivo  para un periodo de cuatro años, pudiendo ser 

reelectos. Eran escogidos, propietarios y suplentes, de las ternas que 

le sometían al Poder Ejecutivo las Directivas del Colegio de Abogados, 

de Contadores Públicos Autorizados, de Ingenieros Civiles y de 

Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. En el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, Ley n.° 4755 de 29 de abril de 1971, se le 

concede a este TA plena jurisdicción e independencia en su 

organización, funcionamiento y competencia del Poder Ejecutivo18. 

Sus miembros, en la actualidad, son nombrados, previo concurso de 

antecedentes, que debe efectuarse formalmente con la intervención de 

las autoridades que establece el Estatuto de Servicio Civil; y solo 

pueden ser removidos si incurren en una causal tasada legalmente. 

Es, pues, su naturaleza la de un órgano de desconcentración máxima. 

 

B.- La proliferación de los Tribunales Administrativos 

 

Teniendo como marco de referencia los anteriores antecedentes 

históricos, en los últimos años asistimos a un fenómeno que 

podríamos denominar como el de la proliferación de los TA. En efecto, 

además de los TA ya citados, se han creado los siguientes: El Tribunal 

Aduanero  Nacional, el Tribunal Ambiental Administrativo, el TA de 

Transporte, el Tribunal Registral Administrativo, el TA Migratorio, el TA 

de Conflictos Deportivos, el TA de la Seguridad Social del Régimen de 

Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y el TA del Servicio 

Civil. 

 

El Tribunal Aduanero Nacional fue creado mediante Ley n.° 7557 de 

20 de octubre de 1995, Ley General de Aduana. Este tribunal es un 

órgano de desconcentración máxima19 adscrito al Ministerio de 

                                            
18

 Vid. artículo 158 del citado Código. 
19

 Vid. dictamen C-012-98 del 25 de febrero de 1998 de la Procuraduría General de la 

República, en el que se expresó lo siguiente: “(…) cabe recordar que la materia aduanera ha 



  

 

 48 

 

Hacienda, tiene por competencia conocer y resolver los recursos 

contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas. Así las 

cosas, es un órgano que goza de independencia funcional y de 

criterio; autonomía que se reafirma por la forma en que son elegidos 

sus integrantes –concurso público de antecedentes de acuerdo con el 

Estatuto del Servicio Civil- y se les aplica el mismo régimen de 

estabilidad y remoción que a los jueces del Tribunal Fiscal 

Administrativo, y el régimen procesal que aplican para la resolución de 

las controversias jurídicas en sede administrativa. 

 

El Tribunal Ambiental Administrativo fue creado en la Ley Orgánica del 

Ambiente, Ley n.° 7554 del 04 de octubre de 1995, como un órgano 

desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con competencia 

exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus 

fallos agotan la vía administrativa y sus resoluciones son de acatamiento 

estricto y obligatorio. Sus miembros son nombrados  por el Consejo Nacional 

Ambiental, por un período de seis años. Se ha sostenido que, dadas sus 

competencias, este tribunal es un órgano de desconcentración máxima
20

. 

El TA de Transporte fue creado mediante Ley n.° 7969 de 22 de diciembre de 

1999, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de 

Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi, como un órgano de 

desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. Sus atribuciones son exclusivas y contará con independencia 

funcional, administrativa y financiera. Sus fallos agotarán la vía administrativa 

y sus resoluciones son de acatamiento estricto y obligatorio. Ergo, es un 

órgano de desconcentración máxima
21

. Sus jueces son designados por el Poder 

Ejecutivo, por un período de seis años. Pueden ser reelegidos, previo concurso 

                                                                                                                                     
sido objeto de un proceso de desconcentración máxima, que abarca tanto el poder de 

decidir en primer instancia como el conocimiento de los recursos jerárquicos. Se ha 

producido un cambio en el orden objetivo de la competencia, de manera que no 

corresponde al Ministro dictar actos en materia aduanera, inclusos los necesarios para el 

agotamiento de la vía administrativa”. 
20

 Vid. opinión jurídica O.J.-070-2008 del 13 de agosto del 2008 de la Procuraduría General 

de la República 
21

 Vid. dictamen C-153-2003 del 3 de junio del 2003 de la Procuraduría General de la 

República 
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de antecedentes. Las formalidades y disposiciones sustantivas fijadas en el 

ordenamiento se deben observar igualmente para removerlos. 

El Tribunal Registral Administrativo se crea mediante  Ley n.° 8039 de 

12 de octubre de 2000, Ley de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual, como un órgano de 

desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia –

hoy Paz-, con personalidad jurídica instrumental para el ejercicio de 

sus funciones y competencias que le asigna la Ley; sus competencias 

son exclusivas y tienen independencia funcional y administrativa; sus 

fallos agotan la vía administrativa. “Antes de su creación, la materia 

objeto del conocimiento del Tribunal Registral Administrativo era 

competencia de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso 

Administrativo. No obstante, con la aprobación del Acuerdo sobre los 

Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(ADPIC) anexo 1C del Acuerdo de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), el Estado costarricense adquirió una serie de 

obligaciones en materia de observancia y protección de los derechos 

de la propiedad intelectual, de tal suerte que el legislador nacional 

consideró conveniente y oportuna la creación de un órgano 

independiente, técnico y especializado que garantizara a los titulares, 

la protección de sus derechos ante las instancias administrativas de 

una manera efectiva”22. Los nombramientos de sus jueces se hacen 

previo concurso de antecedentes y deben ser ratificados por la 

Asamblea Legislativa, por un período de cuatro años. Pueden ser 

reelegidos previo concurso de antecedentes. Las formalidades y 

disposiciones sustantivas fijadas en el concurso de antecedentes y en 

el ordenamiento jurídico, se deben observar igualmente para 

removerlos. 

El  TA Migratorio es un órgano de desconcentración máxima adscrito 

al Ministerio de Gobernación y Policía, con competencia exclusiva e 

independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones, creado 

por Ley n.° 8764 de 19 de agosto de 2009, y es quien agota la vía 

                                            
22

 Vid. http://www.tra.go.cr/quienes_somos.html 
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administrativa. Sus miembros son nombrados en  concurso público de 

antecedentes, por un período de seis años,  y pueden ser reelegidos.  

 

El TA de Conflictos Deportivos, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 

de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del 

Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación (Ley n.° 

7800 de 30 de abril de 1998) es un órgano desconcentrado, en grado máximo, 

del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que cuenta con 

independencia para el ejercicio de sus funciones y para la emisión de sus 

resoluciones
23

. Está integrado por cinco profesionales en derecho, escogidos 

                                            

23
 “ARTÍCULO 69.- Adscrito al Instituto, como órgano de máxima desconcentración y con 

independencia plena en sus funciones y resoluciones, se crea el tribunal administrativo de 

conflictos deportivos al cual deberán acudir, los entrenadores, jugadores, deportistas, atletas 

y dirigentes deportivos, sin perjuicio de poder acudir a las instancias previas establecidas 

por las respectivas federaciones, para plantear las diferencias patrimoniales que tengan, 

independientemente de la naturaleza jurídica de la relación contractual, siempre que se 

originen en obligaciones de carácter deportivo o laboral-deportivo con una asociación, 

federación o sociedad anónima deportiva, reconocida como tal por el Consejo Nacional y 

surgida con ocasión de la práctica del deporte o la recreación. 

Una vez agotada la vía interna de la federación o asociación respectiva, sin obtener 

satisfacción de sus derechos, el tribunal también conocerá de los recursos, las quejas o 

demandas que planteen los aficionados y el público en general, así como los árbitros, los 

jugadores, deportistas y atletas, los dirigentes deportivos y cualquier otra persona 

legitimada, que alegue y pruebe que sus derechos o intereses han sido violados en virtud de 

acciones omisivas, actos o acuerdos de asociaciones, sociedades anónimas deportivas, 

órganos federativos o deportivos con poder de decisión por transgresión de la Constitución 

Política, las leyes, los estatutos y los reglamentos que rigen toda la materia deportiva o se 

relacionan con ella y, en particular, la presente ley, los reglamentos y los acuerdos 

adoptados por los órganos del Instituto. 

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, las resoluciones que el Tribunal dicte 

sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, agotan la vía administrativa para los efectos 

legales respectivos y serán ejecutados por el Consejo Nacional, que tendrá autoridad para 

ordenar lo que corresponda. 

Igualmente, el tribunal es competente para conocer y resolver de los conflictos que surjan 

entre asociaciones, federaciones, comités cantonales de deportes y sociedades anónimas 

deportivas, ya sea en el interior o el exterior de esas organizaciones, como árbitro juris. 
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del Consejo Nacional, quienes deberán tener al menos cinco años de 

incorporados al Colegio de Abogados y, preferiblemente, haber desempeñado 

cargos en la administración de justicia como jueces. 

 

Mediante Ley n.° 8777 de 7 de octubre del 2009 se crean dos TA más, el TA 

de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del 

Magisterio Nacional y el TA del Servicio Civil. El primero, es un órgano 

desconcentrado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con 

competencia exclusiva e independencia funcional, administrativa y financiera 

en el desempeño de sus funciones. Sus fallos agotan la vía administrativa y sus 

resoluciones son de acatamiento estricto y obligatorio. Conoce y resuelve, en 

alzada, los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de 

la Dirección General de Pensiones, dentro de los procesos declaratorios de 

derechos del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, y 

demás asuntos que por ley o reglamento deben de ser sometidos a su 

conocimiento. Sus miembros son nombrados por cinco años, y pueden ser 

reelectos, con la particularidad que uno es nombrado por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, el otro por el Ministerio de Educación Pública y 

el último por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.  

 

El segundo, es un órgano desconcentrado del Ministerio de la Presidencia, con 

competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus 

atribuciones; sus fallos agotan la vía administrativa y sus resoluciones son de 

acatamiento estricto y obligatorio. Este TA conoce y resuelve los recursos de 

apelación que sean interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de 

Servicio Civil, en materia de despido de los trabajadores sujetos al régimen de 

empleo del Estatuto de Servicio Civil y demás asuntos que por ley o 

reglamento deben de ser sometidos a su conocimiento. . Sus miembros son 

nombrados por cinco años, y pueden ser reelegidos en forma indefinida. 

 

                                                                                                                                     
(Así reformado por resolución de la Sala Constitucional  N° 2415-07, de las dieciséis horas 

con veinte minutos del 21 de febrero del 2007, que dispuso que debe entenderse  que la 

obligación de acudir al Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos, es para quienes 

opten libremente por interponer los recursos administrativos respectivos)”. 
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Un denominador común de todos los TA es que son órganos con 

desconcentración máxima, y en el caso del Tribunal Registral Administrativo 

se le otorga la personalidad jurídica instrumental. Otro elemento en común es 

la presencia, en todos ellos, de un personal altamente calificado –profesionales 

en Derecho en la mayoría de los casos-. También encontramos otra constante, 

y es que su nombramiento se hace, por lo general, por medio de concurso de 

antecedentes. En relación con algunas diferencias, nos interesa destacar lo 

relativo la estabilidad de los jueces administrativos en sus cargos. En tres 

casos –el Tribunal de Servicio Civil, el Tribunal Fiscal Administrativo y el 

Tribunal Aduanero Nacional- son nombrados a plazo indefinido y solo pueden 

ser removidos por las causales fijadas en la ley. En los demás TA son 

nombrados a plazo fijo, pudiendo ser reelectos. 

 

C.-Los Tribunales Administrativos una manifestación de la 

justicia delegada.-  

 

 

Resulta curioso que el Estado de Costa Rica que ha seguido  un 

modelo de justicia administrativa que se aleja de la tradición francesa 

en la parte orgánica o formal y, por consiguiente, estableció en la 

Carta Fundamental la jurisdicción contencioso-administrativa como 

una atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la 

legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y 

de toda otra entidad de derecho público (artículo 49 de la  Constitución 

Política), haya creado los TA, los que, en años recientes, han 

proliferando dentro de la AP, los que están más próximos al modelo 

francés de justicia administrativa. 

 

Desde que la doctrina francesa formuló la teoría faire acte d’administrateur
24

 

basada en la legislación
25

 y en las  resoluciones del Conseil d’Etat
26

, la 

                                            
24

 Dado que el juez administrativo es independiente de la Administración activa le está 

prohibido ejercer funciones administrativas, dirigiéndole órdenes expresas o sustituyéndola. 
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tendencia en un importante número de Estados ha sido que quienes juzgan a la 

Administración no son órganos jurisdiccionales, sino órganos de la propia 

Administración, lo que no ha provocado mayores problemas a partir del 

momento de que se pasa de la justicia retenida
27

 a la justicia delegada
28

, 

gracias al fallo que dictó el Conseil d’Est en arret Cadot el 13 de diciembre de 

1889
29

.  Es decir, el hecho de que este órgano esté orgánicamente ubicando 

dentro de la AP, y no en el Poder Judicial, no ha impedido que se haga justicia 

al administrado, toda vez que es un órgano que goza de independencia 

funcional y de criterio y, por consiguiente, está en una situación en la que 

puede juzgar con imparcial las controversias jurídicas que se presentan entre 

los administrados y la AP. Vistas así las cosas, y siguiendo un criterio material 

de la función jurisdiccional, en el que se resuelven las controversias jurídicas 

con absoluta imparcialidad e independencia, conforme a las reglas de derecho 

y donde se adopta la solución más justa y adecuada al caso concreto, no hay 

diferencia alguna en que el órgano que resuelve la controversia esté o no 

dentro del Poder Judicial. 

 

El hecho que la jurisdicción contencioso-administrativa esté ubicada en el 

Poder Judicial no siempre  es sinónimo de imparcialidad, independencia, y, 

por ende, una garantía para el justiciable de una justicia pronta y cumplida o, 

de lo que se denomina en otras latitudes, como el derecho a una tutela judicial 

efectiva. Para que ello se así, es necesario que concurran una serie de factores 

                                                                                                                                     
25

 Decreto de 22 de diciembre de 1789-8 de enero de 1790, en la instrucción legislativa de 8 

de enero de 1790 y en la ley sobre la organización judicial de 16-24 de agosto de 1790, en 

los cuales se recogió el principio de la separación y no interferencia entre el poder judicial y 

el poder ejecutivo. Vid. BELTRÁN DE FELIPE, Miguel. El Poder de sustitución de la 

ejecución de las sentencias condenatorias de la Administración. Madrid, Editorial Civitas, 

S.A, 1995, pág. 32. 
26

 Vid. BELTRÁN DE FELIPE, Miguel. Op. cit., pág. 36. 
27

 El Consejo de Estado al principio tenía únicamente un poder consultivo; poseía poderes 

de justicia retenida y la decisión final pertenecía al Jefe de Estado, si bien este último tenía 

la costumbre de seguir los dictámenes del citado Consejo. 
28

 Mediante Ley del 24 de mayo de 1872 se dota al Consejo de Estado de poder de justicia 

delegada, que le permite adoptar decisiones contenciosas en nombre propio, empero el 

Consejo solo tenía competencia  en los casos expresamente provistos por la ley, con lo que, 

en los casos no contemplados, permanecía incólume la teoría del “ministro juez”.  
29

 En este caso el Consejo de Estado se erige así mismo como el Juez de la jurisdicción 

administrativa de derecho común y es de su jurisdicción los recursos de anulación de los 

actos administrativos y de los recursos de indemnización  formulados contra las colectivas 

públicas. El caso relativamente sencillo, tuvo un enorme impacto, al extremo que en este 

fallo junto con el caso Blanco de 1873, tiene su origen la jurisdicción contencioso-

administrativa. 
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externos e internos –los consustanciales a los procesos que conforma la 

jurisdicción contenciosa-administrativa-. Entre los primeros podemos 

puntualizar la necesidad de la garantía, en el ámbito constitucional, de la 

independencia financiera del Poder Judicial, un sistema de carrera judicial que 

le otorgue a los jueces un régimen de nombramiento a través de méritos u 

oposiciones, así como la garantía de la estabilidad en el cargo, de forma tal 

que se disminuyan al mínimo las presiones internas –las de las jerarquías- y 

externas –en especial la de los altos funcionarios de la Administración 

Pública-. Entre los segundos, es fundamental de que haya un acceso efectivo a 

la justicia –el agotamiento facultativo de la vía administrativa, que no existan 

tasas para requerir los servicios de la Administración Pública, etc.-, que los 

procesos sean céleres y donde el principio de igualdad de armas sea la regla, 

que haya un modelo de ejecución de sentencia que le permita al justiciable 

obtener lo declarado en sentencia en un plazo razonable, para lo cual es 

necesario dotar al juez ejecutor de importantes potestades, tales como las que 

se contemplan en el CPCAD
30

.   

                                            
30 En nuestro medio, la respuesta que dio la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa (en adelante LRJCA), Ley n.° 3667 de 12 de marzo de 

1966, al problema de la inejecución de la sentencia fue insuficiente, pues, si bien 

indicó que una vez firme esta el Tribunal dictaría o dispondría, a solicitud de parte, 

las medidas necesarias y apropiadas para su pronta y debida ejecución30, no 

reguló cuáles podían ser tales medidas, aunque sí estableció un procedimiento 

claro y preciso cuando la AP era condenada al pago de una cantidad líquida y 

dispuso, además, que estaba obligada al pago de intereses por todo el tiempo de 

atraso en la ejecución30. En lo tocante a los funcionarios que estaban en el deber 

de cumplir con la sentencia, se estableció la responsabilidad civil y penal de estos 

si infringían los preceptos legales que estamos glosando, también señaló que los 

funcionarios o empleados a quienes se ordenaba el cumplimiento de la sentencia, 

no podían excusarse en la obediencia jerárquica; pero para deslindar su 

responsabilidad podían hacer constar por escrito, ante el Tribunal, las alegaciones 

pertinentes; se indicó que la renuncia de funcionario requerido por el Tribunal, o el 

vencimiento del período de su nombramiento, no le eximía de las 

responsabilidades, si ello se producía después de haber recibido la comunicación 

que le mandaba cumplir con la sentencias, etc.; normativa que se reproduce en el  

CPCAD. 

 

           No obstante, en el CPCAD se adicionan a las regulaciones ya existentes un 

importante número de innovaciones, en especial se norman, en forma expresa, las medidas 

que puede adoptar el juez para que se ejecute la sentencia en forma íntegra e inmediata, 
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No tengo la menor duda que si los TA cumplen con las exigencias propias de 

la función jurisdiccional en sentido material, su existencia, necesidad, 

importancia y utilidad está más que justificada. Ahora bien, para evitar que 

estemos ante una caso de justicia retenida, y no delegada, por consiguiente, 

erradicar la figura del ministro-juez, y para transitar en las líneas maestras de 

la justicia delegada, al mejor estilo del Conseil d’Est, es fundamental que estos 

tribunales cumplan con una serie de exigencias.    

 

C.- Condiciones necesarias que deben poseer los Tribunales 

Administrativos 

 

 

Desde mi perspectiva, la justificación  de los TA necesariamente obliga a 

garantizarles la máxima independencia funcional, de criterio, administrativa y 

financiera, así como ser una instancia que tutela efectivamente los derechos 

públicos subjetivos de los administrados. Para ello se deben dar las 

condiciones que de seguido para comentar brevemente.  

 

En primer término, hay que diseñar al TA como un órgano de 

desconcentración máxima
31

. Como es bien sabido, la desconcentración 

                                                                                                                                     
mediante un sistema gradual de potestades que se le otorgan, que van desde la imposición 

de multas coercitivas o astreintes a los funcionarios renuentes en cumplir con la sentencia 

hasta la ejecución comisarial o sustitutiva. Además, se regula la posibilidad de embargar 

ciertos dineros y bienes de la AP, opción que no era posible con base en  la Ley n.° 12 de 

26 de setiembre de 1918 y sus reformas, así como en la Ley n.° 70 de 9 de febrero de 1925, 

que disponían la inembargabilidad de los recursos y bienes de  la AP. Por último, se crea un 

procedimiento para liquidar la sentencia  que condene en abstracto al pago de daños y 

perjuicios a la AP, así como para ejecutar las sentencias condenatorias en los procesos 

constitucionales de garantías. 
31

 En el dictamen C-157-2003 la Procuraduría General de la República expresó la 

desconcentración máxima de goza el Tribunal Administrativo de Transporte lo siguiente: 

“En relación con el Tribunal Administrativo de Transporte, la ley de creación señala, 

además, que "sus atribuciones serán exclusivas y contará con independencia funcional, 

administrativa y financiera". Refiriéndose a los alcances de tales atributos, la Procuraduría 

señaló:  

"Por consiguiente, en el caso del Tribunal, la independencia funcional está 

relacionada con la competencia de que este órgano es titular y tiene como objeto 

reafirmar el alcance de la desconcentración de competencia que el legislador ha 
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máxima constituye una importante fisura al principio de relación jerárquica, 

instrumento fundamental para que la AP actúe con unidad de sentido, toda vez 

que el jerarca pierde las potestades de avocar la competencia de inferior, de 

                                                                                                                                     
establecido. Significa, entonces, que en el ejercicio de esa competencia, el 

Tribunal no puede ser mediatizado por criterios emanados de la jerarquía del 

Ministerio, la cual encuentra obstáculo legal para intervenir bajo cualquier tipo de 

acto (y, por ende, por medio de presiones) en la resolución de los asuntos que 

competen al Tribunal. La competencia funcional deriva de lo dispuesto en el 

artículo 22 de la ley: (…)  

Esa independencia funcional permite al Tribunal fijar, sin posibilidad alguna de 

intervención del Consejo de Transporte y mucho menos de las autoridades 

jerárquicamente superiores del Ministerio, los plazos para la tramitación de los 

procedimientos que se desarrollan en esta sede administrativa (artículo 19 de la 

ley), así como conducir el proceso (artículo 21) y dictar el fallo que en Derecho 

corresponda.  

La independencia administrativa permite gestionar determinados aspectos 

administrativos del Tribunal sin intervención del Consejo y del Ministro. 

Fundamentalmente, la posibilidad, otorgada por ley, de contratar personal y 

servicios. Es de advertir, sin embargo, que en ausencia de una mayor precisión 

por el legislador, los contornos de esa independencia administrativa no son claros.  

Igual afirmación es válida tratándose de la «independencia financiera». En criterio 

del Tribunal esa independencia entraña la titularidad del presupuesto propio, lo 

cual tendría que ser consecuencia de disposiciones en ese sentido. En todo caso, 

es de aclarar que la «independencia financiera» no significa necesariamente 

titularidad de presupuesto propio, sino que puede estar referida y, por ende, 

limitada a la ejecución de los recursos que le hayan sido asignados.  

En ese sentido, la independencia del Tribunal debe ser conceptuada en relación 

con la desconcentración de competencia que se ha operado. En efecto, se otorga 

independencia como una garantía del cumplimiento de la función. Es de advertir, 

por demás, que precisamente porque la desconcentración ocurre dentro de una 

misma organización, esta técnica de organización de las competencias no 

presupone ni requiere el otorgamiento de una personalidad, como tampoco el 

reconocimiento de una capacidad jurídica para contratar." (Dictamen n. ° C-072-

2002, del 11 de marzo del 2002. Lo sublineado no es del original).  
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revisar o sustituir su conducta, sea de oficio o a instancia de parte, y de darle 

órdenes, instrucciones o circulares. En estos casos, estamos en presencia del 

ejercicio de una competencia exclusiva y excluyente de un órgano que no 

ocupa la cúspide administrativa y, por consiguiente, goza de independencia 

para el ejercicio de la función administrativa, en este caso resolver las 

controversias jurídicas entre el administrado y la AP de forma imparcial, 

conforme a derecho y con base en las reglas unívocas de la ciencia o de la 

técnica, o principios elementales de justicia, lógica y conveniencia. En pocas 

palabras, la desconcentración máxima garantiza la independencia funcional y 

de criterio. En este ámbito, como se vio supra, nuestra legislación no presenta 

mayores problemas. 

 

Adicional a lo anterior, es necesario que el TA tenga independencia 

administrativa y financiera, pues a través de este instrumento se reafirma la 

desconcentración de la competencia, de forma tal que se evite al máximo  la 

tentación de la jerarquía de desmantelarlo administrativa y financieramente. 

En esta dirección, es necesario dotarlo de una personalidad jurídica 

instrumental, tal y como ocurre con el Tribunal Registral Administrativo.  

 

En relación al nombramiento de sus jueces, lo más atinado es que se les 

nombre a través de concursos de antecedentes. Sin embargo, ello es necesario, 

pero no suficiente, toda vez que se requiere de la garantía de la estabilidad en 

el empleo, aspiración que se logra a través del instituto del nombramiento por 

tiempo indefinido, y no a plazo fijo, como ocurre en la mayoría de los TA. La 

estabilidad indefinida de los jueces, donde solo es posible removerlos por las 

causales tasadas por ley, previa garantía del debido proceso, constituye una 

conditio sine qua non para potenciar la independencia e imparcialidad en el 

ejercicio de sus funciones de estos funcionarios.  

 

Desde la óptica del justiciable, es fundamental dos cosas. En primer lugar, que 

se cumpla el principio de tutela efectiva en sede administrativa, de forma tal 

que se le garantiza a la persona una acceso efectivo a esta justicia, que en el 

proceso se le respete el principio de igualdad procesal o de armas y, no menos 

importante, que las controversias jurídicas se resuelvan en un plazo razonable; 

una justicia sin demora, pues delayed justice is not justice. También es 

fundamental que el fallo esté debidamente fundamentado, pues, de lo 

contrario, una cadena desacierto puede poner en peligro el prestigio del TA.  

Por último, resulta fundamental que lo que resuelve el TA se ejecute de 

inmediato o, cuando las circunstancias así lo requieran, dentro de un plazo 

breve. 
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Recapitulando: Si el TA efectivamente es independiente e imparcial, y tutela 

los derechos públicos subjetivos de los justiciables, tiene más que justifica su 

existencia y su funcionamiento. E incluso, constituiría un importante 

instrumento para desjudicializar una serie de asuntos y, por consiguiente, un 

alivio para los Tribunales Contenciosos-Administrativos en su carga de 

trabajo que ya empiezan a mostrar cierta saturación y fatiga. 

 

Para finalizar, algunas breves observaciones sobre los riesgos y peligros que 

podrían afrontar en un futuro no muy lejano los TA. El principal reto de estos 

órganos de la AP es ganar la credibilidad ante los justiciables, en tanto se les 

visualicen como órganos independientes, imparciales, céleres y que resuelven 

conforme a Derecho. Ergo, se debe evitar, a toda costa, el ser mediatizados 

por las jerarquías de la AD, pues si ello llegase a suceder, la razón de ser, el 

motivo de su existencia, desparecería y, por consiguiente, se convertía en un 

órgano burocrático sin ningún significado real para los intereses públicos y los 

derechos de los justiciables. 

 

 

Conclusiones 

 

1.- Ha sido un acierto de la AD crear los TA como parte de su organización, lo 

que nos acerca a la tradición francesa de justicia administrativa delegada.  

 

2.- En los últimos años asistimos a un fenómeno que podríamos denominar 

como el de la proliferación de los TA. 

 

3.- Siguiendo un criterio material de la función jurisdiccional, en el que se 

resuelven las controversias jurídicas con absoluta imparcial e independencia, 

conforme a las reglas de derecho y donde se adopta la solución más justa y 

adecuada al caso concreto, no hay diferencia alguna  que el órgano que 

resuelve la controversia esté o no dentro del Poder Judicial. 

 

4.- Si los TA cumplen con las exigencias propias de la función jurisdiccional 

en un sentido material, su existencia, su necesidad, su importancia y su 

utilidad, está más que garantizada. 

 

5.-  Para garantizar la independencia e imparcialidad de los TA es necesario 

que estén concebidos como órgano de desconcentración máxima, con 

personalidad jurídica instrumental, así como que sus jueces sean nombrados 
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por concursos de antecedentes y se les garantice la estabilidad en el empleo a 

través de nombramientos de plazo indefinido, siendo únicamente removibles 

por las causales establecidas por ley, previo las garantías del debido proceso. 

 

6.- Al justiciable se le debe garantizar el acceso efectivo a los TA, el principio 

de igualdad de arma, una justicia sin dilaciones indebidas, un fallo 

debidamente fundamento, así como su ejecución de inmediato o dentro de un 

plazo razonable. 
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RESUMEN 

El presente artículo aborda el tema de la aptitud distintiva sobrevenida de las 

marcas, en donde se explica la naturaleza de su finalidad, su acogimiento en el 

marco de la normativa internacional multilateral y en sistemas jurídicos de terceros 

países, el tipo de probanzas que pueden presentar los interesados a fin de 

comprobar que les es aplicable la excepción, las diversas formas en que se 

presenta la figura jurídica, para finalmente abordar la situación actual que se da en 

la legislación costarricense, brindándose ideas sobre los pros y contras de 

introducirla totalmente en nuestro sistema registral marcario. 

 

ABSTRACT 

The present article approaches to the subject of the secondary meaning of 

trademarks, explaining the nature of its purpose, its placement within the 

framework of multilateral international rules and legal systems of third countries, 

the type of evidence which may be submitted by interested parties to prove that the 

exception applies to them, the ways in which the legal concept is presented, and 

finally address the current situation that exists in Costa Rican legislation, providing 

ideas about the pros and cons of completely accept it into our trademark 

registration system. 

 

PALABRAS CLAVE 

Aptitud distintiva sobrevenida, registro marcario, causales intrínsecas de rechazo. 
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INTRODUCCIÓN 

La aptitud distintiva sobrevenida, también conocida en doctrina como secondary 

meaning, concierne a un instituto jurídico que permite que una marca, a la que en 

principio no le corresponde le sea otorgado o mantenido su registro por incurrir en 

una causal intrínseca de rechazo, se inscriba o prosiga en su vigencia, según el 

caso.   

Este artículo procura acercarse a una explicación sobre cuál es la filosofía que se 

encuentra detrás de dicha figura jurídica, analizar su introducción tanto en los 

tratados internacionales sobre propiedad intelectual como en el derecho 

comparado, para así arribar a la situación actual del secondary meaning en Costa 

Rica, pretendiendo brindar elementos para una discusión sobre su posible 

introducción en el sistema registral marcario de nuestro país. 

 

CONTRATO SOCIAL - NATURALEZA JURÍDICA 

Es común en el comercio que los empresarios identifiquen sus productos o 

servicios con marcas que transmiten directamente a su público meta ideas 

relacionadas ya sea con la propia identificación de éstos, o describiendo su 

naturaleza o algunas de sus características.  Esto sucede ya que para un producto 

o servicio nuevo que entra a competir al mercado, resulta de gran ayuda que el 

consumidor, a través de la propia marca, aprehenda elementos que le informen 

sobre su esencia y propiedades. 

“Existen efectivamente casos de marcas que, a pesar de su carácter 

inicialmente descriptivo, logran imponerse en el tráfico como auténticos 
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signos distintivos, en la medida en que los consumidores no asocian la 

marca con una descripción del producto, sino con un producto o servicio 

proveniente de un fabricante concreto.” (Lobato, 2002) 

Sin embargo, tal proceder puede volverse en contra del propio empresario, si 

acontece que habiendo posicionado su marca en el mercado y adquirido ésta un 

valor importante, al intentar obtener el derecho de exclusiva sobre ella a través del 

registro, le sea denegado por considerarse que es, por ejemplo, puramente 

genérica o meramente descriptiva de características.  Así lo explica la doctrina 

nacional: 

“Una de las consecuencias prácticas que se originan de la situación antes 

indicada es que existan muchas personas que, durante un lapso 

considerable, hayan usado una marca sin preocuparse por su registro, de 

tal modo que generan consecuencias tan diversas como que al momento de 

pretender registrar su marca, las oficinas encargadas de inscribir el derecho 

rechacen la solicitud por razones de índole legal, pese a que la marca ha 

permeado en los consumidores.” (Valverde Gutiérrez, 2014) 

Por medio de la aptitud distintiva sobrevenida se crean excepciones a ciertas 

causales intrínsecas de rechazo, con lo cual se abre un portillo para que a dichas 

marcas se les pueda conferir válidamente el título de registradas, con los derechos 

(y deberes) que corresponden, tutelando jurídicamente el esfuerzo económico 

desplegado por el empresario para lograr su posicionamiento en el mercado.   

“De este modo el signo se transforma en marca, ya que cumple con la 

función de indicador de la procedencia empresarial de los productos o 

servicios distinguidos. 

Para que la designación genérica o descriptiva adquiera secondary 

meaning, es necesario que sea reconocida en los sectores interesados 

como signo identificador de los productos y servicios de la empresa que la 

pretende registrar.” (Martínez Medrano & Soucasse, 2000) 
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TRATADOS INTERNACIONALES 

De los tratados multilaterales sobre propiedad intelectual firmados por Costa Rica, 

tenemos que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

(CUP) no tiene provisión alguna sobre la aptitud distintiva sobrevenida; y el 

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) tan solo trata temas atinentes a 

procedimientos administrativos de registro y no relacionados con el fondo de 

éstas.  En cambio, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en su artículo 15 inciso 1, al 

tratar el tema de la materia objeto de la protección marcaria por medio del derecho 

de exclusiva, indica: 

"Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los 

bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad 

de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido 

mediante su uso." (itálicas nuestras). 

Así, vemos como el ADPIC no establece una obligación a los países miembros de 

introducir en su sistema registral la figura del secondary meaning, sino que lo deja 

como una opción.  Podemos afirmar entonces que la finalidad de la norma es 

validar a los países que aplican la figura, sin que por ello los que no lo hacen se 

vean en la obligación de introducirla y regularla. 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

La aptitud distintiva sobrevenida ha sido incorporada expresamente en la 

legislación de no pocos países del orbe.  Como ejemplos cercanos a la realidad 

costarricense, tenemos los de Honduras, Nicaragua y República Dominicana. 

La obligación de sumarse a, entre otros tratados, el ADPIC, para poder ingresar el 

país a la Organización Mundial del Comercio, supuso que el Convenio 

Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial debiera sustituirse 

por legislación que se adaptara a los modernos postulados contenidos en ese 

Acuerdo.  Si bien los países centroamericanos renunciaron a la idea de continuar 

rigiéndose por medio de un convenio común, si basaron sus legislaciones 
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nacionales en un proyecto marco promovido por la Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana (SIECA), el cual incluía, entre sus posibilidades, la 

de adoptar un sistema que recogiera la aptitud distintiva sobrevenida, y así lo 

hicieron Honduras y Nicaragua. 

La Ley de Propiedad Industrial de Honduras indica en su artículo 83: 

“No obstante, lo previsto en los numerales 3, 4, 5 y 6) del párrafo anterior de 

la presente Ley, un signo podrá ser registrado como marca, cuando la 

persona que solicita su registro la hubiese estado usando constantemente 

en el país y se apreciara que por efectos de tal uso, la marca ha adquirido 

en los medios comerciales y ante el público suficiente carácter distintivo, 

como para merecer protección en calidad de marca, con relación a los 

productos o servicios a los cuales se aplica.” 

 En similar sentido se expresa el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos 

de Nicaragua: 

“No obstante lo previsto en los literales e) y f) del presente Artículo, un signo 

podrá ser registrado como marca cuando la persona que solicita el registro 

o su causante la hubiese estado usando en el país y, por efecto de tal uso 

el signo ha adquirido suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o 

servicios a los cuales se aplica.” 

 La figura también es recogida en la legislación de República Dominicana, indica el 

artículo 73 de la Ley sobre Propiedad Industrial, sustituido por el artículo 12 de la 

Ley 424-06, de implementación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados 

Unidos, Centroamérica y República Dominicana: 

“No obstante lo previsto en los incisos c), d) y e) del numeral 1), un signo 

podrá ser registrado como marca, cuando se constatara que por efectos de 

un uso constante en el país, el símbolo ha adquirido en los medios 

comerciales y ante el público, suficiente carácter distintivo en calidad de 

marca con relación a los productos o servicios a los cuales se aplica.” 
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A nivel de Unión Europea, la Primera Directiva 89/104/CEE, De Marcas, implicó 

que los países miembros debieran adoptar en sus legislaciones nacionales la 

aptitud distintiva sobrevenida (Lobato, 2002), al igual que se introdujo en el 

sistema de la marca comunitaria.  La legislación de España la reguló en la 

siguiente forma, apartado 2 del artículo 5 de la Ley 17/2001, De Marcas: 

“Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando 

la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se 

solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se 

hubiera hecho de la misma.” 

El Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de la Unión Europea de 26 de 

febrero de 2009, Sobre la Marca Comunitaria, indica en su artículo 7 apartado 3: 

“Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere 

adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el 

registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho 

de la misma.” 

De los ejemplos citados, se desprende que en cada uno de éstos lugares la 

excepción se establece para diversos supuestos: en Honduras se aplica a lo 

genérico, lo descriptivo, al color aislado y a la falta de aptitud distintiva; en 

Nicaragua a lo genérico y lo descriptivo; en República Dominicana a lo genérico, lo 

descriptivo y al color aislado; en España a la falta de aptitud distintiva, lo 

descriptivo y lo genérico; y en la marca comunitaria a la falta de aptitud distintiva, a 

lo descriptivo y a lo genérico.  Siendo que las excepciones se establecen de forma 

taxativa y no abierta, se imposibilita la aplicación de la aptitud distintiva 

sobrevenida a las otras causales de rechazo intrínseco dispuestas en cada 

legislación marcaria, y en dicho sentido se manifiesta Lobato (2002). 
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ACTIVIDAD PROBATORIA 

Al ser la aptitud distintiva sobrevenida una cuestión de hecho, está claro que es 

deber de la parte que la alega aportar el elenco probatorio que considere 

pertinente para demostrar su argumento, para que así la Administración Registral 

pueda sopesarlo y darle el valor que le corresponda. 

Lobato (2002) indica como grandes líneas respecto de la probanza del hecho de 

haber alcanzado el grado suficiente de aptitud distintiva un signo incurso en causal 

de rechazo intrínseco, el que no se trata de comprobar que la marca se ha usado 

o cuál ha sido la extensión de dicho uso, sino sí en efecto ante el consumidor dejó 

de ser un signo genérico o descriptivo y se convirtió en un identificador del origen 

empresarial del producto o servicio; asimismo que el uso ha de demostrarse 

respecto de la marca envuelta ya sea en el rechazo a su inscripción o la anulación 

del registro otorgado, y no respecto de otras similares. 

Fernández-Nóvoa (2004) indica como elementos para apreciar si se ha adquirido 

la aptitud distintiva necesaria, el acreditar el uso de la marca y su duración como 

factor básico; demostrar la cuota de mercado poseída; contabilizar la inversión 

empresarial realizada para promocionar la marca; y ponderar la magnitud de 

sectores interesados que reconocen el producto o servicio asignándole un origen 

empresarial concreto debido a la marca. 

La jurisprudencia de los Órganos de Justicia del Sistema Comunitario Europeo ha 

desarrollado lineamientos respecto del tema probatorio de la aptitud distintiva 

sobrevenida, siendo su antecedente más elaborado la sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea dictada el 4 de mayo de 1999 en el caso “Chiemsee”, 

según citan tanto Lobato (2002) como Fernández-Nóvoa (2004).  Por todas 

citamos la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal General de la Unión 

Europea, dictada el 29 de setiembre de 2010 en el asunto T-378/07, la que sigue 

el antecedente jurisprudencial del Tribunal de Justicia citado, y donde se consideró 

que una específica combinación de colores rojo, negro y gris aplicada a la 

superficie de un tractor no alcanzó, a través del uso en el comercio, a adquirir la 

aptitud distintiva necesaria para poder otorgarle un derecho de exclusiva marcaria: 
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“27 En virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, los 

motivos absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del 

mismo Reglamento [actualmente artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del 

Reglamento nº 207/2009] no se oponen al registro de una marca si ésta ha 

adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el 

registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho 

de ella. 

28      A este respecto, en primer lugar, procede recordar que de la 

jurisprudencia se desprende que la adquisición del carácter distintivo 

mediante el uso de una marca requiere que al menos una parte significativa 

del público pertinente identifique, gracias a la marca, los productos o 

servicios de que se trata, atribuyéndoles una procedencia empresarial 

determinada (…). 

29      Esta identificación debe efectuarse gracias al uso del signo como 

marca y, por tanto, gracias a la naturaleza y al efecto de éste, que lo hacen 

apropiado para distinguir los productos o los servicios de los que se trata de 

los de otras empresas (…). 

30      En segundo lugar, para obtener el registro de una marca en virtud del 

artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, es necesario acreditar la 

adquisición de un carácter distintivo como consecuencia de su uso en todo 

el territorio en el que la marca carecía ab initio de tal carácter (…). 

31      En tercer lugar, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se 

desprende que, para determinar si el signo en cuestión ha adquirido 

carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de él, es necesario 

apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha 

pasado a ser apta para identificar los productos o servicios de que se trate 

atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para 

distinguir estos productos o servicios de los de otras empresas (…). 



  

 

 68 

 

32      A efectos de la apreciación de la adquisición por una marca de un 

carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de ella, 

pueden tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado de la 

marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la 

marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para 

promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los 

productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial 

determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de 

comercio e industria o de otras asociaciones profesionales (…). 

33      En cuarto lugar, el carácter distintivo de un signo, incluido el adquirido 

por el uso, debe apreciarse en relación, por una parte, con los productos o 

los servicios para los que se solicita el registro de la marca y, por otra parte, 

con la percepción que se presume en un consumidor medio de la categoría 

de productos o servicios de que se trata, normalmente informado y 

razonablemente atento y perspicaz (…). 

34      Por último, la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia 

del uso debe haber tenido lugar con anterioridad a la presentación de la 

solicitud de marca (…).” 

En Alemania se ha utilizado el recurso de las encuestas para lograr demostrar la 

adquisición del secondary meaning, habiendo su jurisprudencia sentado las bases 

sobre las mejores prácticas en su compleción, referidas a: la ejecución de la 

encuesta por parte de firmas o empresas de reconocida solvencia moral; la 

presentación ante los Jueces de no solamente los resultados finales sino de toda 

la metodología desplegada para llegar a los resultados; y usar tres pasos a la hora 

de preguntar en las encuestas, en donde el primer paso es consultar si se conoce 

el signo, el segundo es si éste se entiende como un indicador de origen 

empresarial, y el tercero si el consultado conoce ese origen empresarial concreto 

(Schulz & Kurtz, 2007).  La metodología de las encuestas se ha utilizado en los 

Estados Unidos de América desde hace bastante tiempo con la finalidad de 

demostrar la adquisición de la aptitud distintiva sobrevenida (Cobb, 1953). 
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Entonces, para lograr el estatus deseado de registro a través de dicha figura 

jurídica, no solamente ha de comprobarse el uso de la marca a lo largo del tiempo, 

sino que además debe quedar demostrado que, en el sector pertinente de 

consumidores, el signo ha dejado de ser una designación genérica o descriptiva 

para convertirse en un verdadero identificador del origen empresarial del producto 

o servicio.  En dicho sentido, no ha de confundirse al secondary meaning con la 

notoriedad de las marcas: si bien en ambos casos se trata de alcanzar un estadio 

más elevado de la normal naturaleza del signo, en el caso de la aptitud distintiva 

sobrevenida nos encontramos ante una no-marca que, gracias al uso, alcanza a 

tener aptitud distintiva; mientras que en la notoriedad se parte de una marca 

válida, la cual por su uso intensivo y buena fama asociada alcanza a tener un 

lugar preponderante entre los consumidores de su sector.  En la primera, apenas 

se alcanza la aptitud distintiva, en la segunda, se sobrepasa con creces.  Y para 

su comprobación se puede utilizar cualquier medio de prueba aceptado por el 

ordenamiento jurídico. 

 

ALEGACIÓN DE HABERSE ADQUIRIDO EL SECONDARY MEANING 

Es de vital importancia entender en qué momento puede ser alegado el que la 

marca, a pesar de ser no registrable, ha alcanzado a tener mediante el uso la 

aptitud distintiva necesaria ante los consumidores.  Así, se reconoce que respecto 

del momento de registro, la aptitud distintiva sobrevenda puede darse ya sea ex 

ante o ex post, el tratadista Manuel Lobato (2002) lo trae a colación ya que la Ley 

española permite aplicarla en ambos momentos: 

“La convalidación de la marca incursa en uno de los supuestos previstos en 

la Ley puede operar antes de la solicitud del registro (caso del art. 5.2 LM) o 

bien posteriormente (caso del art. 51.3 LM)…” 

Todos los sistemas registrales traídos a colación en el apartado de “Legislación 

Comparada” comprenden ambas posibilidades, sea que el alegato se puede dar 
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durante el trámite de registro o ante una solicitud de nulidad de la marca ya 

registrada. 

 

COSTA RICA 

Al analizar la situación del secondary meaning en Costa Rica, adquiere relevancia 

la diferenciación ex ante y ex post antes mencionada. 

Respecto al tipo ex ante, debemos recordar que en Costa Rica la Administración 

Pública se encuentra sujeta al principio de legalidad, recogido en los artículos 11 

de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.  

Sobre este principio ha dicho la Sala Constitucional: 

“En los términos más generales, el principio de legalidad en el estado de 

derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e 

instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición 

básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente 

puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por 

el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso -para las 

autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté 

constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no 

les esté autorizado les está vedado-; así como sus dos corolarios más 

importantes, todavía dentro de un orden general: el principio de regulación 

mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de 

reserva de ley, que en este campos es casi absoluto.” Voto 1739-92 del 1 

de julio de 1992. 

Como explicamos en el apartado de “Legislación comparada”, los países que 

recogen la aptitud distintiva sobrevenida ex ante poseen norma expresa que les 

permite crear una situación de excepción para algunas de las prohibiciones 

absolutas.  Más en Costa Rica no tenemos tal salvedad, y por haberse establecido 

a nivel legal el elenco de prohibiciones intrínsecas, artículo 7 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos, N° 7978, no puede aplicarse este tipo de excepción 
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para una solicitud de registro de la marca.  Así lo ha entendido la Administración 

Registral, que considera que la sujeción al principio de legalidad le impide aplicar 

el secondary meaning ex ante.  El Tribunal Registral Administrativo, resolviendo un 

alegato de parte, quien indicaba que el signo propuesto para registro había 

adquirido aptitud distintiva mediante el uso que, de previo a la solicitud de registro, 

tuvo en el comercio, indicó: 

“Sobre los agravios planteados, indica este Tribunal que el hecho de que la 

marca haya estado en uso en el mercado nacional de previo a la solicitud 

de registro y que ésta sea reconocida en los medios comerciales no es 

motivo suficiente para lograr su inscripción. El artículo 7 inciso d) de la Ley 

de Marcas impide el registro de los signos solicitados cuando consistan 

únicamente en una indicación descriptiva o calificativa de características, no 

existiendo en dicha Ley excepción alguna a tal prohibición, por lo tanto, el 

reconocimiento que puede haber adquirido el signo en el mercado gracias a 

su uso previo a la solicitud de registro no es motivo suficiente para lograr 

romper la prohibición que se aplica en la presente resolución.” Voto 0090-

2012 del 25 de enero de 2012. 

Así, y respecto de una solicitud de registro, no importa la actividad probatoria que 

despliegue el interesado, ni las conclusiones que de ella se puedan derivar, ya 

que, en definitiva, estamos frente a un asunto de prohibición legal, la cual no se 

encuentra excepcionada por normativa de igual o superior rango, y por ende 

impide a la Administración Registral otorgar un registro basándose en la 

adquisición de aptitud distintiva intrínseca mediante el uso previo en el comercio. 

Sin embargo, respecto del tipo ex post se plantea una situación diferente.  El 

artículo 37 de la Ley de Marcas, que trata el tema de la nulidad, plantea en su 

párrafo segundo: 

“No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, 

al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables.” 
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Entonces, si al momento de emitirse la resolución que resuelve el pedido de 

nulidad, el interesado en el mantenimiento de la vigencia del registro ha logrado 

comprobar que la marca que se registró en contra de una causal intrínseca superó 

el vicio que se le achaca gracias a su uso en el comercio, no será declarada nula 

por resultar la causal inaplicable. 

La aptitud distintiva sobrevenida ex post regulada en la Ley costarricense es de 

una índole mucho más amplia que la que se encuentra en las regulaciones de la 

marca comunitaria, artículo 52 de su Reglamento antes citado: 

“Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca comunitaria 

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no 

podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera 

adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o 

los servicios para los cuales esté registrada.” 

Encontramos una restricción en cuanto a las causales, listado que se enlaza 

directamente con las referidas a la posibilidad de aplicar el secondary meaning 

durante el trámite de solicitud de registro; mientras que el texto legal costarricense 

es totalmente abierto.  La normativa española nos da la clave sobre el cómo 

comprender esta dualidad, indica el artículo 51 de su Ley: 

“La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en 

el momento de interponer la demanda.  En particular, no podrá ser 

declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado 

contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca 

hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los 

productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se 

hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.” 

Así, vemos como en un solo texto se recoge tanto la forma costarricense como la 

comunitaria, pero supeditándolas en una relación que va de lo general a lo 

particular.  Por eso es que podemos válidamente afirmar que en Costa Rica, la 

redacción del artículo 37 citado contiene, entre otras, la posibilidad de que una 
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marca que fue inscrita en contravención de una causal de rechazo intrínseca 

atinente a su aptitud distintiva continúe con la vigencia de su registro, por 

demostrarse haberla adquirido respecto de los productos o servicios para los que 

fue registrada, sin que esto obste para que la excepción también sea aplicable a 

otras situaciones que no tengan que ver con el secondary meaning, por ejemplo, 

un pedido de nulidad por la existencia de un derecho previo de tercero, el cual al 

momento de ser resuelto por la Administración Registral se demuestra que ha 

perdido totalmente su vigencia. 

Sobre la aplicación de la aptitud distintiva sobrevenida ex post en Costa Rica, 

encontramos el Voto N° 1160-2009 dictado por el Tribunal Registral Administrativo 

en fecha 16 de setiembre de 2009, por el cual se reconoció que si bien al 

momento de otorgarse el registro marcario a una forma tridimensional romboide de 

color azul para distinguir preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la 

disfunción eréctil en clase 5 del nomenclátor de Niza, ésta se podía considerar 

carente de aptitud distintiva intrínseca por ser una forma común utilizada por las 

casas farmacéuticas para darle forma a sus pastillas, el titular de la marca logró 

demostrar, gracias al elenco probatorio que aportó, que por el uso que ha tenido 

en el mercado costarricense su sector de consumidores específicos reconocen, 

con solo percibir la forma y el color del producto, su origen empresarial, por lo que 

se permitió que continuara su registro en vigencia. 

 

INTRODUCCIÓN COMPLETA EN COSTA RICA 

Si bien como ya se indicó, en Costa Rica es necesario que se lleve a cabo una 

reforma legal para que se pueda aplicar la aptitud distintiva sobrevenida ex ante, 

sea en las solicitudes de registro, si consideramos conveniente que haya una 

discusión en los círculos de usuarios especializados del sistema de propiedad 

intelectual sobre la importancia de acogerla o no, y si es del caso, cuál ha de ser 

su regulación específica. 
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Ya en Costa Rica Simón Valverde (2014) indica que es necesario realizar la 

reforma legal correspondiente para introducirla, puesto que considera: 

“Es un derecho constitucional el que los productores y comerciantes puedan 

defender sus marcas y, si una marca que nació siendo descriptiva ha 

cambiado su estatus con el paso del tiempo y el reconocimiento de los 

consumidores, no deberían existir razones objetivas para impedirle su 

protección.” 

Siendo que en México, como explican Calleros (2008) y Reyes (2011), el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial ha denegado el otorgar secondary meaning 

en solicitudes de registro por falta de norma expresa que así se los permita, 

consideran dichos autores que introducirla traería un balance al sistema de 

registro marcario, ya que si se considera que un signo puede perder la aptitud 

distintiva porque se generaliza en la realidad del mercado, también debe de 

reconocerse la posibilidad de que el signo que es genérico más bien la gane, 

precisamente como un reflejo de una realidad que puede darse en el comercio. 

Sin tomar partido sobre la conveniencia o no de su introducción a la legislación 

costarricense, si se debe de tener claro que al acogerse este tipo de registros, se 

están otorgando derechos de exclusiva que, además de ser por su propia 

naturaleza muy débiles (sobre la fortaleza y debilidad de las marcas ver el artículo 

de Simón Valverde citado) y que por ende han de tolerar que se registren otras 

muy similares, van en detrimento de los demás competidores del mismo sector 

comercial del que se trate, ya que impide el uso de términos o signos que son 

necesarios para hacer denotar ya sea la naturaleza o características de los 

productos y/o servicios, por lo que a la discusión no se le puede dar únicamente el 

tinte de la protección a la inversión económica del empresario que decidió salir al 

mercado con una marca incursa en causal intrínseca de rechazo, y que 

posteriormente reclama sobre ella el otorgamiento de la exclusividad brindada por 

el registro. 
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CONCLUSIÓN 

La figura jurídica de la aptitud distintiva sobrevenida tiene como principal finalidad 

la de crear una excepción a causales de rechazo intrínsecas cuando el signo que 

se solicita como marca, a través de su uso en el mercado, ha adquirido la 

capacidad distintiva necesaria para que se le otorgue el derecho de exclusiva, 

tutelando así el esfuerzo económico empresarial de colocar una marca en el 

mercado y abrirle espacio entre los consumidores. 

Vemos como el ADPIC permite, pero no obliga, que sus países miembros la 

apliquen, como se hace en la legislación que se analizó, de Nicaragua, Honduras, 

República Dominicana, España y Unión Europea, resaltando el hecho de que cada 

legislación plantea la aplicación de la excepción para causales diferentes. 

Como toda situación de hecho que sea alegada por un interesado, la adquisición 

de aptitud distintiva en forma sobrevenida gracias al uso en el comercio de un 

signo debe ser debidamente comprobado, para lo cual es dable utilizar todo medio 

de prueba aceptado por el ordenamiento jurídico. 

El secondary meaning puede alegarse en dos momentos, durante la solicitud de 

otorgamiento del registro, y ante una solicitud de nulidad del registro otorgado, 

identificándose entonces como ex ante y ex post, respectivamente.  En Costa Rica 

no es de aplicación la del tipo ex ante, ya que no hay norma legal que cree una 

excepción a las reglas de rechazo intrínsecas establecidas por Ley; pero si es 

posible aplicar la de tipo ex post puesto que, respecto de las solicitudes de nulidad 

de marcas inscritas, si fue creada una excepción que cubre, entre otras, la 

adquisición de aptitud distintiva mediante el uso en el mercado. 

Sobre la introducción del tipo ex ante en la legislación costarricense, se hace un 

llamado a la discusión informada sobre el tema por parte de los sectores 

especializados y usuarios del sistema registral marcario, en donde se sopesen los 

pros y los contra que se deriven de la aplicación de esta figura jurídica en nuestro 

derecho marcario. 
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