TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2004-0056-TRA-PI
Solicitud de Medida Cautelar
Plasticos Ibéricos de Costa Rica S. A.
Registro de la Propiedad Industrial
Expte. Original MC-12-2004

VOTO N° 116-2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas con

treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil cuatro.—

Conoce este Tribunal del recurso de Apelacion presentado por el sefior José Luis Garcia Cérdoba,
mayor, casado una vez, empresario, de nacionalidad salvadorefia, con pasaporte numero
cuatrocientos cuatro mil novecientos cuarenta y ocho, vecino de San Salvador, Republica de El
Salvador, quien actda en su condicién de Apoderado Generalisimo sin limite de suma, de la sociedad
Plasticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER), Sociedad Anénima, con cédula de persona juridica
nimero tres-ciento uno-doscientos diecisiete mil cuatrocientos diecisiete, contra la resolucién
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional, a las quince horas y

cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil cuatro.

RESULTANDO:

I.- Que mediante memorial presentado el primero de julio de dos mil cuatro, ante el Registro de la
Propiedad Industrial, la sefiora Marfa del Carmen Gonzalez Magdalena, mayor, casada una vez,
ingeniera civil, vecina de San José, con cédula de identidad nimero uno-quinientos treinta y cuatro-
cero setenta y cinco, en su calidad de Apoderada Generalisima sin limite de suma de Maderas
Industriales Bosqueverde, Sociedad Andnima, con cédula de persona juridica nimero tres-ciento
uno-cero cincuenta y tres mil quinientos treinta y ocho, present6 solicitud de medida cautelar contra
la sociedad Plasticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER) Sociedad Anénima, a efecto de evitar
que su representada sufriera algin dafio irreparable, en razén de la supuesta infraccién en que

incurri6 la accionada por el uso de las marcas “GARBAL” (DISENO) y “DUX?”, cuyo titular es
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Maderas Industriales Bosqueverde, Sociedad Anénima.

IT.- Que por resolucion de las diez horas y quince minutos del nueve de julio de dos mil cuatro, el
Registro de la Propiedad Industrial resuelve, en lo que interesa: (... SE PREVIENE al solicitante
para que deposite ¢500.000,00 (quinientos mil colones), en el plazo maximo de TRES DIAS habiles siguientes
a la presente notificacion, en la cuenta N° 001-0236801-3 del Banco de Costa Rica, bajo
apercibimiento que de incumplir con lo requerido no se le dara tramite a la solicitud presentada. ES

TODO. NOTIFIQUESE.”

ITI.- Que por escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el dia quince de julio de dos
mil cuatro, la sefiora Marfa del Carmen Gonzalez Magdalena de calidades ya citadas, contesta la
prevencion conferida mediante la resoluciéon relacionada en el resultando segundo de la presente

resolucién y manifiesta que ha procedido a depositar el monto prevenido.

IV.- Que mediante resolucion de las quince horas diez minutos del veintitrés de julio de dos mil
cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial acoge la solicitud de medida cautelar interpuesta por la

sociedad Plasticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER), Sociedad Anénima.

V.- Que mediante resolucién de las quince horas cuarenta minutos, del veintisiete de julio de dos mil
cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial ordena la ejecucion de la medida cautelar en contra de
la cual por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de agosto de dos
mil cuatro, el sefior José Luis Garcia Cérdoba, de calidades ya indicadas, interpuso ante el Registro
de la Propiedad Industrial el recurso de revocatoria con apelacion en subsidio, el cual fue admitido

por resolucion de las siete horas y cincuenta minutos del seis de agosto de dos mil cuatro.

VI.- Que por resolucion de las quince horas y treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil
cuatro, este Tribunal Registral Administrativo, confirié audiencia a los sefiores José Luis Garcia
Coérdoba y a la sefiora Marfa del Carmen Gonzalez Magdalena, ambos en su calidad de apoderados
generalisimos sin limite de suma de las sociedades ya mencionadas, contestando dicha audiencia
mediante escritos recibidos por este Tribunal los dias siete y nueve de setiembre de dos mil cuatro,

respectivamente.
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VII- Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde, y no se observan
causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefension de las partes o
interesados, asi como la invalidez o ineficacia de las diligencias, se dicta esta resolucion dentro del

plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como

Hechos Probados de importancia para solucién del presente asunto, los siguientes: A-) Que la
sociedad MADERAS INDUSTRIALES BOSQUEVERDE, SOCIEDAD ANONIMA, cédula de
persona juridica nimero tres-ciento uno-cero cincuenta y tres mil quinientos treinta y ocho, se
encuentra inscrita en la Seccién Mercantil del Registro Pablico, Tomo 294, Folio 0135, Asiento 129,
siendo su representante la sefiora Marfa del Carmen Gonzalez Magdalena, apoderada generalisima
sin limite de suma, representaciéon que se encuentra inscrita al Tomo 909, Folio 134, Asiento 213
(ver hecho primero de la solicitud de la accionante, visible a folio 2, en relacién con la certificacion
visible a folio 25). B-) Que la sociedad accionante es la titular de las marcas DUX, para distinguir y
proteger en clase 25, zapatos, la cual se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial
de Costa Rica, segin Acta niimero 90981 desde el 27 de abril de 1995 y GARBAL (DISENO) para
distinguir y proteger, dentro de la clase 25, zapatos, la cual fue inscrita por el Registro de la
Propiedad Industrial de Costa Rica, segin numero de registro 91743 desde el 14 de junio de 1995,
vigente hasta el 14 de junio de 2005. (Ver hechos 2°, 3%, 4° y 5° del escrito de solicitud, visible al folio
2, en relaciéon con las certificaciones visibles a folios 17 y 19). C-) Que el sefior José Luis Garcia
Coérdoba, ciudadano salvadorefio, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San Salvador,
Republica de El Salvador, pasaporte nimero 404.948, es apoderado generalisimo sin limite de suma
de la sociedad PLASTICOS IBERICOS DE COSTA RICA (PLASTIBER), SOCIEDAD
ANONIMA, cédula de persona juridica nimero tres-ciento uno-doscientos diecisiete mil
cuatrocientos diecisiete. (Ver certificacion notarial de folio 26). D-) Que la sociedad denunciada
PLASTICOS IBERICOS DE COSTA RICA (PLASTIBER), SOCIEDAD ANONIMA, sin
autorizacion alguna de la titular de la marca GARBAL (DISENO), MADERAS INDUSTRIALES
BOSQUEVERDE, SOCIEDAD ANONIMA, esta comercializando en Costa Rica calzado con ese

nombre. (Ver hecho 7 del escrito de solicitud visible a folio 3, en relacién con el acta de ejecucion de
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la medida cautelar, visible a folios 68 y 69). E-) Que la denunciada factura los productos con la
marca GARBAL (DISENO), propiedad de la accionante (Ver hecho 8 del escrito de solicitud, en

relacion con la factura de folio 15).

SEGUNDO: EN CUANTO A 1.LOS HECHOS NO PROBADOS: Aunque la resoluciéon que

conoce del recurso de revocatoria no contiene una relacion de Hechos No Probados, en esta
instancia se agrega este considerando y se dispone: HECHO UNICO NO PROBADO: Se tiene
como hecho tnico no probado que la denunciada PLASTICOS IBERICOS DE COSTA RICA
(PLASTIBER), SOCIEDAD ANONIMA, esté comercializando en Costa Rica calzado con el
nombre de DUX. (Ver hechos 7 y 8 del escrito de solicitud visible al folio 3).

TERCERO: SOBRE EL FONDO: 1.-) El articulo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, Numero 7978, establece con meridiana claridad que el objeto de dicha ley, en lo que
respecta a marcas, es proteger en forma efectiva los derechos e intereses de quienes sean sus
titulares, para evitar que personas fisicas y juridicas utilicen ilegitimamente una marca registrada a
nombre de un tercero. Ahora bien, el titular de una marca, como en el caso que nos ocupa, no esta
obligado a esperar el reconocimiento de su derecho en la via jurisdiccional para evitar la trasgresion a
su derecho marcario, pues para ello existen las medidas precautorias reguladas en los articulos 3 a 9
de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de
doce de octubre de dos mil, las cuales pueden solicitarse para evitar que el dafio que se le pueda
causar a ese derecho resulte agravado por la llegada tardia del remedio jurisdiccional. Lo anterior se
encuentra recogido en el articulo 3° de la ley de cita, el cual dispone que: “Articulo 3°- Adopcion de
medidas cautelares. Antes de iniciar un proceso por infraccion de un derecho de propiedad intelectual, durante su
transcurso, o en la fase de ejecucion, la antoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el
Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, segiin corresponda, adoptard las medidas cantelares
adecuadas y suficientes para evitarle una lesion grave y de dificil reparacion al titular del derecho y garantizar,
provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia (...)". Asi las cosas, al haber comprobado en los
autos que la denunciante es la propietaria de la marca GARBAL (DISENO), inscrita en el Registro
de la Propiedad Industrial bajo el nimero 91.743, en la clase 25 y, asimismo, al aportar dicha
gestionante la documentaciéon que hace presumir en forma suficiente, que la denunciada esta

distribuyendo y comercializando articulos protegidos con su marca, ello legitima la actuacion del
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Registro de la Propiedad Industrial, por lo que las medidas cautelares decretadas y ejecutadas en los
autos deban ser confirmadas en esta sede. 2.-) Teniendo claro este Tribunal lo dicho en el
considerando 1 anterior, vemos que los alegatos de la contestacion a la solicitud de la denunciante
no son atendibles en esta sede, por no revestir los argumentos y motivos alli esgrimidos hechos de
importancia que lleven, en esta etapa prelimar, a desvirtuar el dictado de la resoluciéon tomada por el
Registro a quo. En primer lugar, debe tener presente la sociedad recurrente que tratandose de
medidas cautelares, este Tribunal debe ocuparse tnicamente de analizar, o estudiar si la medida
adoptada es procedente o no, de tal manera que, los alegatos expuestos por el sefior José Luis Garcia
Coérdoba, en su condicién de representante de Plasticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER),
Sociedad Anénima, no son de recibo en sede administrativa, en razén de que lo que plantea en su
escrito de apelaciéon es un andlisis cronolégico de la relacion comercial existente entre su
representada y la sociedad denunciante, asi como los nexos de parentesco entre la sefiora Maria del
Carmen Gonzalez Magdalena, representante de la empresa solicitante de las medidas cautelares y de
uno de los fundadores de Maderas Industriales Bosqueverde, S. A., alegindose a favor de la
denunciada una supuesta mala fe en que pudo haber incurrido la sociedad solicitante, aspectos que,
sin lugar a dudas, deben ser ventilados ante la autoridad judicial correspondiente y no en esta sede
administrativa, a este 6rgano Gnicamente le compete examinar, como ya se indic6 supra, si la medida
cautelar ordenada es o no procedente, conforme a lo previsto en el articulo 3° siguientes y
concordantes de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad
Intelectual y, en segundo lugar, porque no es en este tipo de procedimiento —medidas cautelares- en
el que se pueda discutir y dilucidar acerca de la cancelacién de una marca por el supuesto no uso de
la misma, o bien, solicitar su nulidad por la también supuesta notoriedad de otra marca no inscrita,
ya que el medio para solicitar ambas, es a través de los procedimientos previstos en los articulos 37 y
39 de nuestra Ley de Marcas, que a todas luces resultan ser distintos a aquel en que se ha de resolver
sobre las medidas cautelares solicitadas ante una presunta infracciéon de los derechos de propiedad
intelectual, en donde técnicamente no es dable la posibilidad del contradictorio, que prevé el
otorgamiento de audiencia a la otra parte interesada y el examen y evaluacién de las pruebas
aportadas al proceso, a fin de dictar la resolucion final, posibilidad ésta, que en el caso en estudio no
se da. Debe tomarse en cuenta que lo solicitado, se plantea en el escrito en el que se recurre la
ejecucion de la medida cautelar tomada por el Registro a quo, entendido, légicamente, como recurso

contra la resolucién que acoge la medida cautelar solicitada, ya que de resolver en la forma como se
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ha solicitado, ello conllevaria indefectiblemente, a la violacién del debido proceso y del derecho de
defensa, consagrados por los numerales 39 y 41 de nuestra Constituciéon Politica. 3.-) Por todo lo
dicho, resulta propio indicar que, en el caso concreto, la seflora Marfa del Carmen Gonzilez
Magdalena, demostré ser representante de la solicitante de las medidas cautelares en examen y, por
ende, ser la persona con capacidad juridica procesal para entablar la presente gestién, a fin de
obtener para su representada la medida cautelar solicitada al Registro de la Propiedad Industrial, con
el objeto de prohibirle a la denunciada, el ejercicio de actividades de comercializacion y explotacion
de la marca GARBAL (DISENO), ejercicio que corresponde en forma exclusiva, por tenetla

debidamente inscrita, a MADERAS INDUSTRIALES BOSQUEVERDE, S. A.

CUARTO: Que si bien es cierto, el sefior José Luis Garcia Cordoba, en su condicion de apoderado
generalisimo sin limite de suma de la sociedad Plasticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER),
Sociedad Andénima, presentd recurso de revocatoria y apelacion en subsidio contra la resolucion de
Ejecucion de Medida Cautelar, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas
y cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil cuatro, no obstante, considera este Tribunal
que el mismo resulta de recibo, al tenor de lo dispuesto por el numeral 348 de la Ley General de la
Administraciéon Publica, que consagra el principio de informalismo en materia recursiva, por lo que
este Tribunal debe interpretar, al tenor de la citada norma, que la resoluciéon que se quiso recurrir fue
la de las quince horas con diez minutos del veintitrés de julio de 2004, por medio de la cual el

Registro de Propiedad Industrial, acogi6 la solicitud de medida cautelar planteada.

QUINTO: Por las razones y citas de ley, se resuelve rechazar el recurso de apelacién interpuesto
por el sefior José Luis Garcfa Cérdoba, en su condicion de Presidente y Apoderado Generalisimo sin
limite de suma de Plasticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER), Sociedad Anénima y, como
consecuencia de ello, se confirma la resoluciéon venida en alzada, de las quince horas y cuarenta

minutos del veintisiete de julio de dos mil cuatro, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEXTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA: De conformidad con el articulo 25
de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del

12 de octubre de 2002 y para los efectos de lo estipulado en el articulo 31 de la Ley Reguladora de la

Jurisdiccion Contenciosa Administrativa, se da por agotada la via administrativa.
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POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales invocadas, se rechaza el recurso
de apelacién formulado por el sefior José Luis Garcia Cérdoba, en su calidad de Presidente y
Apoderado Generalisimo sin limite de suma de Plasticos Ibéricos de Costa Rica (PLASTIBER),
Sociedad Anénima, en contra de la resolucién venida en alzada dictada a las quince horas y cuarenta
minutos del veintisiete de julio de dos mil cuatro por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual
en este acto se confirma. Se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta

resolucion que se dejaran en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a

la oficina de origen.- NOTIFIQUESE.

Lic. Luis Jiménez Sancho Licda. Yamileth Murillo Rodriguez
Licda. Xinia Montano Alvarez Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada
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Expediente N° 2004-0056-TRA-PI
Solicitud de Medida Cautelar
Plasticos Ibéricos de Costa Rica S. A.
Registro de la Propiedad Industrial
Expte. Original MC-12-2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco

minutos del diecisiete de noviembre de dos mil cuatro.—

Recurso de Apelacion presentado por el sefior José Luis Garcia Cérdoba, mayor, casado una vez,
empresario, de nacionalidad salvadorefia, con pasaporte numero cuatrocientos cuatro mil novecientos
cuarenta y ocho, vecino de San Salvador, Republica de El Salvador, quien actia en su condicién de
Apoderado Generalisimo sin limite de suma, de la sociedad Plasticos Ibéricos de Costa Rica
(PLASTIBER), Sociedad Anonima, con cédula de persona juridica numero tres-ciento uno-doscientos
diecisiete mil cuatrocientos diecisiete, contra la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial
del Registro Nacional, a las quince horas y cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil cuatro.

Con fundamento en el articulo 158 del Cadigo Procesal Civil, supletorio de la materia registral segun los
establecen los numerales 229, inciso 2, de la Ley General de Administracion Publica y 22, de la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Autor, se aclara la parte dispositiva del voto nimero
ciento dieciséis, emitido por este Tribunal a las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de octubre
de dos mil cuatro, en cuanto a que la resolucién que se confirma es la de las quince horas con diez
minutos del veintitrés de julio de dos mil cuatro.- NOTIFIQUESE.

Lic. Luis Jiménez Sancho Licda. Yamileth Murillo Rodriguez

Licda. Xinia Montano Alvarez Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada



