TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0885-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “RIO JAVA” (DISENO)
Companiia Rio Java S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 6494-2010)
Marcas y otros Signos

VOTO N°1198-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince

horas cero minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelacion interpuesto por el sefior Juan Murillo Jiménez, mayor, comerciante,
divorciado una vez, vecino de San Vito de Coto Brus, Puntarenas, titular de la cédula de
identidad nimero dos - trescientos treinta y nueve - doscientos setenta y cuatro, en su
condicion de apoderado generalisimo de la compafiia RIO JAVA S.A, en contra de la
resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas diecinueve

minutos y treinta segundos del siete de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el doce de julio de dos mil diez ante el
Registro de la Propiedad Industrial, por el sefior Juan Murillo Jiménez, mayor, comerciante,
divorciado una vez, vecino de San Vito de Coto Brus, Puntarenas, titular de la cédula de
identidad nimero dos - trescientos treinta y nueve — doscientos setenta y cuatro, en su

condicion de apoderado generalisimo de la compafiia RIO JAVA S.A, con domicilio
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contiguo a la estacion de servicios Rio Java de San Vito de Coto Brus, cédula juridica
ndmero tres- ciento uno- cero ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y nueve, solicité el

registro de la marca de comercio denominada “RIO JAVA” (Disefio).

» En clase 04 marca de comercio de productos: “(...,) aceites y grasas industriales,
lubricantes, productos para absorber combustibles entiéndase este el servicio de
gasolinera.

» En clase 43 marca de servicios, a proteger son: Servicios de restauracion,

alimentacion y hospedaje temporal.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion de las trece
horas diecinueve minutos y treinta segundos del siete de octubre de dos mil diez, resolvio;
“(...) declarar el abandono de la solicitud de inscripcion de referencia, y se ordena el

archivo del expediente. (...,).”

TERCERO. Que inconforme con la resolucion mencionada, en fecha quince de octubre de
dos mil diez, el sefior Juan Murillo Jiménez, apoderado generalisimo de la compafia RIO

JAVA S.A interpuso recurso de apelacion contra la resolucion final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion de las once horas
cinco minutos y cuarenta y dos segundos del veintidds de octubre de dos mil diez, resolvig;

“(...,) Admitir el Recurso de Apelacién ante el tribunal de alzada (...).”
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QUINTO. Que a la substanciacion del recurso presentado se le ha dado el trdmite que le
corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber
provocado la indefension de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictandose esta
resolucion fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contd
con el Organo Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Diaz Diaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hecho

Probado” de interés para la resolucion de este proceso el siguiente:

a) Que la compafiia Rio Java S.A. cancel6 mediante entero bancario la suma de $50

ddlares, correspondiente a la tasa por inscripcién de una solicitud de marca. (v.f 1)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con

tal caracter para la resolucién de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad
Industrial, resolvié declarar el abandono de la solicitud presentada por el apoderado de la
compafiia Rio Java S.A, al determinar que el interesado no cumplié con la prevencién
realizada mediante el auto de las diez horas siete segundos y cuarenta y tres sequndos de 06
de agosto de 2010, conforme lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 publicada en el Diario Oficial La Gaceta
N° 22 del 1 de febrero de 2000.

Por su parte, la representacion de la compafiia recurrente dentro de sus alegatos indico; que

por un error no pudo dar cumplimiento a la prevencion de referida cita, sin embargo
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procede a cancelar el faltante correspondiente para que se continle con el tramite de
inscripcion de las marcas solicitadas y no se archive el expediente.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Los articulos 9 y 13 de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 3, 16 y siguientes
que conforman el Capitulo 1 y 11 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de
febrero de 2002, establecen los requisitos que debe contener una solicitud de registro
marcario u otros signos distintivos, previéendose en el citado numeral 13 lo concerniente al
examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para el caso de
que no sean satisfechos todos aquellos, la posibilidad de subsanar su error u omision,

dentro del plazo de quince dias habiles y bajo el apercibimiento de considerarse

“abandonada la solicitud” si no se acata lo que haya sido prevenido.

De esta forma, el Registro de la Propiedad Industrial debe comunicarle al solicitante de un
registro marcario los defectos en su presentacion, como en este caso, por la falta de
cumplimiento de los requisitos establecidos. Correlativamente, recae sobre ese solicitante la
carga procesal de cumplir con todos los elementos prevenidos de conformidad con la
normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que si no los cumple dentro del plazo

concedido, o si los cumple correctamente pero de manera extemporanea, pesara sobre él la

sancion de declaratoria de “abandono” de su solicitud de registro marcario.

Para el caso bajo examen, es importante destacar que mediante la resolucion dictada a las
diez horas siete segundos y cuarenta y tres segundos de 06 de agosto de 2010, notificada el
09 de agosto de 2010 via facsimile, segun consta al folio 13 del expediente, el Registro le
previno a la compafiia solicitante “(...) Debe cancelar $50 por cada clase a inscribir. Debe

cancelar el faltante. Al efecto se le conceden quince dias, so pena de tenerse por

abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias. Todo de conformidad con el

articulo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...)”, dicha prevencién como
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puede apreciase de los autos no fue cumplida por el interesado. Ante la no subsanacion de
la objecion prevenida por el Registro, dentro del plazo supra indicado, se procedid
mediante resolucion final dictada a las trece horas diecinueve minutos y treinta segundos de
07 de octubre del 2010, a declarar el abandono de la solicitud de inscripcion de referencia,
y se ordeno el archivo del expediente. En este sentido, la sancidon que impone el Registro de
la Propiedad Industrial por el incumplimiento de requisitos contemplados en los articulos 9
inciso j) y 13 de la Ley de Marcas y otros Signos, se encontrd ajustado a derecho y al

mérito de los autos.

No obstante, este Tribunal con un &nimo de que se cumpla lo preceptuado por el articulo 1
de la Ley Sobre Inscripcion de Documentos y en virtud de los principios de celeridad,
economia procesal y conservacion de los actos realizados por la Administracion, que son
principios aplicables que favorecen al administrado segun lo estipulado por los articulos 22
de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223,
224, 225 de la Ley General de la Administracion Publica, 315 del Cadigo Procesal Civil,
éste ultimo por remisién del articulo 229.2 de la Ley General citada, y en atencion a estas
disposiciones este Tribunal, al tener por acreditado que la compafiia Rio Java S.A al
interponer en fecha 21 de octubre de 2010 el recurso de apelacion, adjunté el comprobante
del pago de la tasa de derechos por los $50 dolares faltantes, se tiene por cumplido lo

prevenido por el Registro y con ello los requisitos de admisibilidad establecidos por la ley.

En este sentido, con fundamento en los articulos 5 y 10 inciso €) de la Ley de Marcas y
otros Signos Distintivos, en concordancia con lo que dispone el numeral 5 del Tratado
sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994, y que en lo de

interés indican:
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“Articulo 5°- Derecho de prioridad. Quien haya presentado en regla una
solicitud de registro de marca en un Estado contratante del Convenio de

Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (...,)."

“Articulo 10°- Admision para el tramite de la solicitud presentada. EI Registro
de la Propiedad Industrial le asignara una fecha y hora de presentacién a la
solicitud de registro y la admitira para el tramite si cumple los siguientes
requisitos: (...,).

e) Adjunta el comprobante del pago total de la tasa establecida. (...,)”

“Articulo 5.- Fecha de presentacion: (...,). 2) Requisito adicional permitido: a)
Una Parte Contratante podra prever que no se asignard ninguna fecha de
presentacion mientras no se hayan pagado las tasas exigidas. (...,)”

Basado en lo anterior, es importante destacar que para que proceda el registro de un signo
marcario debe tener claro el recurrente, que la administracion registral se encuentra sujeta a
los principios que encausan esa actividad registral, partiendo de manera inicial con el
principio de rogacion, dado que es mediante este impulso procesal que se da inicio al
tramite de las solicitudes que ingresan a la corriente registral, la cual nace por voluntad de
las partes indistintamente de que nos encontremos ante persona fisica o juridica quien
peticiona al registro que se inscriba uno o varios signos marcarios. Dicho principio esta
consagrado en el articulo 59 del Reglamento del Registro Publico N° 26771-J, publicado en
la Gaceta No 54 de 18 de marzo de 1998, que en lo que interesa dice: “Principio de
Rogacion. El Registro no inscribird ni tramitara ningin documento de oficio. La
presentacion formal del documento al Registro, significara la solicitud de tramitacion del
documento. No se podra tramitar ningun tipo de documento por medios postales o
tecnoldgicos, excepto los que se indique expresamente por Ley”, el cual le es aplicable
conforme lo sefialado en la resolucion dictada por este Tribunal mediante el VVoto N° 36-

2006 de las diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis, en el que se sefiala que el
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Registro de la Propiedad Industrial, debe cumplir con los principios sefialados para la
actividad registral, en ese sentido establece lo siguiente:

“De previo a entrar al analisis del caso concreto; este Tribunal
considera oportuno delimitar de forma general, algunos conceptos y
procedimientos cuya aplicacion es de suma importancia para la
funcion calificadora del Registro de la Propiedad Industrial, lo
anterior como institucién que se incorpora de forma articulada con
los demas registros que conforman el Registro Nacional, al desarrollo
de la Seguridad Juridica que parte de la publicidad de los derechos
inscritos como garantia de certeza juridica de las transacciones de

bienes de todo tipo, para el desarrollo socioeconémico del pais.”

Es por ello que una vez ingresada la solicitud ante el Registro de la Propiedad
Industrial, se le asigna fecha de presentacion y el Registrador verifica que esa solicitud
cumpla con los requisitos de admisibilidad establecidos en los articulos 9 y 10 de la Ley
de rito, de no cumplirse con lo requerido se procede con la prevencién de rigor a efectos
de que el interesado subsane lo omitido o en su defecto realice las objeciones

pertinentes.

Dentro de los diferentes tipos de solicitudes, existe la llamada “multiclase”, sea en una
misma peticion y bajo un Unico expediente se solicita la inscripcion de una marca bajo
diferentes clases de la nomenclatura internacional, teniendo asi el peticionario que
cumplir con todos los requisitos de manera conjunta para que su solicitud pueda ser
conocida por el Registro, lo cual no es una posicion antojadiza sino que se encuentra
debidamente consolidada por Ley, conforme lo establecen los articulos antes referidos,
en concordancia con el articulo 6 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, que en lo de

interés indica:
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“Registro unico para productos y/o servicios pertenecientes a varias
clases. Cuando se hayan incluido en una solicitud Unica productos y /
0 servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificacion de Niza,
dicha solicitud dara por resultado un registro anico.” (Resaltado no es

del original)

Para el caso en estudio, queda claro que nos encontramos ante una solicitud multiclase,
sea en clase 4 de marca de productos y clase 43 de marca de servicios, que cuentan con
fecha de presentacion ante el Registro al dia 21 de julio de 2010, constituyendo una
unica solicitud y como resultado un unico registro tal y como lo sefiala el articulo 6 del
Tratado sobre el derecho de Marcas, dado que en el presente caso no se invocé lo

dispuesto por el articulo 11 de la Ley de rito.

Sin embargo con fundamento en el ya citado articulo 10 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos y 5 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, no es sino hasta que la
solicitud cumpla con todos los requisitos de admisibilidad, que el Registrador procede a
consignarle la fecha de prioridad registral, proteccion otorgada por Ley, que pretende el
resguardo de los derechos e intereses legitimos de los titulares de marcas, y en ese
sentido para el caso de analisis, se resolvid tener como fecha de prioridad registral el 21
de octubre de 2010 momento en que el recurrente cumple con los requisitos de

admisibilidad de la solicitud por él rogado.

CUARTO. Por las consideraciones y citas legales expuestas, concluye por mayoria este
Tribunal que lo menos gravoso y perjudicial para la parte solicitante, aplicando las
reglas de la logica y sana critica como las politicas de saneamiento, lo procedente es
declarar con lugar el recurso de apelacion interpuesto por el sefior Juan Murillo

Jiménez, en su condicién de apoderado de la compafiia solicitante RIO JAVA S.A, en
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contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece
horas diecinueve minutos y treinta segundos del siete de octubre de dos mil diez, la que
en este acto se revoca, tomandose como fecha de prioridad registral el 21 de octubre de
2010 momento en que se cumplen con los requisitos de admisibilidad, conforme los
articulos 5, 9, 10, 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia
con lo que dispone el articulo 5 y 6 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, se proceda
con la continuacion del tramite de ley correspondiente, si otro motivo ajeno al aqui

analizado, no lo impidiere.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIiA ADMINISTRATIVA.
Por no existir ulterior recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 de
la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N°
8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto
Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de

agosto del 2009, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, por mayoria se
declara con lugar el recurso de apelacion interpuesto por el sefior Juan Murillo Jiménez,
en su condicion de apoderado de la compafiia solicitante RIO JAVA S.A, en contra de
la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas
diecinueve minutos Yy treinta segundos del siete de octubre de dos mil diez, la que en
este acto se revoca, para que se proceda con la continuacion del tramite de ley
correspondiente, si otro motivo ajeno al aqui analizado no lo impidiere, tomando como
fecha de prioridad registral el 21 de julio de 2010 para los citados registros marcarios.

El Juez Suarez Baltodano salva el voto. Previa constancia y copia de esta resolucion que
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se dejaran en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a
la oficina de origen, para lo de su cargo.- NOTIFIQUESE.-

Norma Urefia Boza

Pedro Suérez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO

Redacta: Dr. Pedro Daniel Suarez Baltodano.

Considero al igual que la mayoria del Tribunal que la resolucion recurrida debe de ser
revocada en el tanto la Ley General de la Administracion Puablica, en su articulo 10
establece que la norma administrativa debera ser interpretada de la forma que mejor
garantice la realizacion del fin publico a que se dirige. En nuestro caso el fin publico es
precisamente inscribir las marcas solicitadas que cumplan los requisitos establecidos por
ley, y con ello asegurar un sistema marcario que favorezca la competencia leal. No

obstante, difiero en cuanto a la fecha de prioridad fijada por la resolucién de mayoria.
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Las tasas y derechos establecidos por la ley de marca se calculan por cada marca solicitada
o tramite especifico y en el caso en cuestion por cada clase adicional que se pida. De ahi
que considero que en caso de que una solicitud multiple de marcas no cumpla con el pago
de todas las tasas que corresponden, y el solicitante en el tiempo de ley no haga la
aclaracion sobre como quiere que se le apliquen el pago de las tasas pagadas o complete el
pago debido, corresponde proceder de la siguiente manera: ante el pago efectivo del canon
este se asignara conforme al principio general de derecho primero en tiempo primero en
derecho, en este caso, primero solicitado en una lista, primero en derecho. De esta forma se
asignaré lo pagado a las marcas que se puedan cubrir en el orden en que son indicadas en el
escrito correspondiente, y se le otorgara segun el orden en que se solicitaron. Bajo este
principio cuando una solicitud multiple no pague todas las tasas, se deben tener por bien
presentadas las que por su orden de prioridad sean cubiertas por el monto pagado. Por eso
considero que en este caso se debe asignar el pago hecho a la primera clase solicitada.

Esta interpretacion garantiza la fecha de prioridad a partir de la presentacion de la solicitud,
al menos de las marcas y clases cuyas tasas sean cubiertas, garantizando con ello el fin
publico de asignar prioridad a las solicitudes de marca a efecto de tramitar su inscripcion.

Igualmente pienso que esta interpretacion es la que mejor se adecua al articulo 10 del
Tratado sobre el Derecho de Marca, que ordena que debe de asignarsele prioridad a las
marcas cubiertas por el comprobante del pago total de la tasa establecida, y como bien lo
indica la mayoria del Tribunal, no debe asignarsele fecha de prioridad a las otras marcas o

clases mientras no se hayan pagado las tasas exigidas.

Por este motivo, salvo mi voto parcialmente en el tanto no se le dio la prioridad a la primera
clase solicitada en el escrito que fue cubierta totalmente por el monto pagado, y me uno a la
mayoria en el sentido de no asignar prioridad a las que no han sido cubiertas por la tasa,

dejando la posibilidad, en razén de la economia procesal que ordena el articulo 1 de la Ley
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de Inscripcion de Documentos en relacion con el articulo 5 del Tratado sobre el Derecho de
Marcas, de que se permita la continuacion del tramite de las otras marcas cuya tasa no fue
cubierta, asignandoles como fecha de prioridad la que corresponda a la fecha de

cancelacion total la tasa correspondiente.

Dr. Pedro Daniel Suarez Baltodano.
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