TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0944-TRA-P1-672-09

Solicitud de inscripcion de la marca: “S SUPAPEL (Disefio)”
Papeleria Internacional S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N°11297-07)

VOTO N° 1294 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las doce horas cinco

minutos del trece de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Juan Carlos Castro Loria, titular de la
cédula de identidad numero 1-621-217, por cuenta de la empresa guatemalteca denominada
PAPELERA INTERNACIONAL S.A,, en contra de la resolucién dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y tres minutos con quince segundos del 27
de marzo de 20009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha 24 de agosto de 2007, el Licenciado Arnaldo
Bonilla Quesada, por cuenta de la empresa SUMINISTRADORA DE PAPELES SU PAPEL,
S.A., solicito la inscripcion de la marca “S SUPAPEL (Diseflo)”, en Clase 16 del nomenclétor

internacional.

SEGUNDO: Que en escrito recibido via facsimil el 6 de agosto de 2008, y en original el dia 7
del mismo mes, el Licenciado Juan Carlos Castro Loria, interviniendo como gestor oficioso de
la empresa PAPELERA INTERNACIONAL S.A., promovid una oposicion a la solicitud de
inscripcion mencionada, intervencion a la que no acompafio la fianza prevista en los articulos
82 parrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de
2000), y 9° parrafo final de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero
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de 2002).

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucién de las catorce
horas cuarenta y tres minutos con quince segundos del 27 de marzo de 2009, resolvié: “POR
TANTO Con base en las razones expuestas y citas de ley respectivas SE RESUELVE: ) Tener
por no presentada la oposicion a la solicitud de inscripcion de la marca de comercio
“SUPAPEL (DISENO)”, en la clase 16 internacional. II) Se ordena archivar la oposicién
presentada en el expediente No. 2007-11297 y se acoge la solicitud del signo marcario

solicitado.”

CUARTO: Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, Juan
Carlos Castro Loria, interpuso recurso de revocatoria con apelacion en subsidio, alegando que
la figura del gestor, se desnaturaliz6 desde el 8 de agosto de 2008, fecha en la cual le fue
otorgado poder especial para actuar en nombre de PAPELERIA INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANONIMA.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolucién de las diez horas
cuarenta y dos minutos con doce segundos, del 13 de mayo de 2009, declar6 sin lugar el
recurso de revocatoria y admitio el de apelacion.

SEXTO. Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde, y no
se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensién a las partes e
interesados, o la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion dentro del plazo legal y

previas las deliberaciones de rigor.
Redacta el Juez Duran Abarca, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal caracter los siguientes:
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1) Que el sefior Juan Carlos Castro Loria, no aporto junto con el escrito de oposicion la
fianza establecida en los articulos 9 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, y 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

2) Que la marca “SUAVE-PEL”, no se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
Industrial (folio 134).

3) Que el poder otorgado al recurrente en fecha 8 de agosto de 2008, y que corre agregado
a folio 60 de este expediente, no fue presentado al expediente 2008-7729 (folios 60, y
134-139).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal caracter el siguiente:

UNICO. Que la marca “SUAVE-PEL”, se encuentre inscrita en el Registro de la
Propiedad Intelectual de la Republica de Guatemala a nombre de PAPELERA
INTERNACIONAL S.A.

TERCERO. LA REPRESENTACION EN EL AMBITO MARCARIO. En cuanto a la

representacion en el ambito marcario, este Tribunal ha sostenido que “Cuando el sistema
juridico reconoce personalidad, no ya a un ser humano, sino a un grupo de seres humanos que
son considerados por el Derecho como uno solo, se habla de personas juridicas en lugar de
personas fisicas. Y cuando esas personas juridicas actian en ejercicio de sus derechos, recurren,
por una conveniencia practica que el Derecho ha traducido en normas positivas, a la
representacion, y ello mediante la designacion de uno o varios apoderados, quienes llegado el
momento deben ostentar un poder suficiente y valido, es decir, un mandato subyacente, para

actuar en nombre de la persona juridica que se los confirid.

No obstante, para que el apoderado pueda actuar con tal caracter, debe ser aceptada
necesariamente su representacion, previa acreditacion de su personeria ante quien se lo exija. La
revision y aceptacion de la personeria, entonces, es una tarea que debe ejercerse siempre que una
persona actle en representacion de otra, porque concierne a la legitimatio ad processum
necesaria para entablar procesos o procedimiento. De tal manera, facil es colegir que la

demostracion de la personeria involucra una cuestién de orden publico, porque constituye un
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presupuesto necesario para que se entable validamente la relacién juridico-procesal de que se
trate. De ahi que por regla general, puedan formularse las respectivas impugnaciones, o_bien

resolverse de oficio la ausencia de personeria, en cualquier estado del tramite.

Bajo la tesitura precedente, pues, se tiene que para intervenir validamente en un procedimiento

en representacion de alguna otra persona, su representante debe contar con un poder suficiente

que le faculte para intervenir en representacion suya, pues en caso contrario, si_un tramite se

instaura por una persona que se atribuye la representacién de otra, sin contar con un poder

idéneo, sélo se puede concluir que tal representacion no tendria la eficacia que se requiere para

su validez juridica, con las consecuencias juridico-procesales a las que ello conlleva.

Ahora bien, el papel preponderante de las marcas en el proceso competitivo de la actualidad,
como vehiculo de competencia en un mundo en donde las fronteras geogréficas no tienen, para el
comercio, mayor significado, hace que sean muchas las personas juridicas extranjeras, titulares
registrales de marcas que utilizan para identificar sus productos o sus servicios, que se interesan
por inscribirlas en otros paises para su utilizacién y defensa. Y como es obvio, esos tramites lo

suelen hacer a través de representantes, quienes deben poseer un poder valido vy suficiente

(véanse los articulos 1257 del Cddigo Civil, y 9° parrafo 2° y 82 de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos) para asumir la defensa de los intereses de su poderdante.

En el &mbito marcario, y en lo que interesa, el tema de la representacion esta regulado en los
articulos 9° parrafo segundo y 82 parrafos primero y segundo de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintives (N° 7978, del 6 de enero de 2000, “Ley de Marcas” en adelante), y 4° del
Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), que en lo que

interesa disponen:

“ Articulo 9°- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca sera

presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendra lo siguiente:

“ (...)

“ Los solicitantes podran gestionar, ante el Registro, por si mismos con el auxilio de

un abogado o por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice las gestiones,
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deberéa presentar el poder correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la
Propiedad Industrial, debera indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el

numero de solicitud o registro en que se encuentra.”

“ Articulo 82°- Representacion. Cuando el solicitante o el titular de un derecho de
propiedad industrial tenga su domicilio o sede fuera de Costa Rica, deberd ser representado

por un mandatario con domicilio en el pais.

“ Si la personeria del mandatario ya estd acreditada en el Registro de la Propiedad
Industrial, en la solicitud solamente se indicaran la fecha y el motivo de la presentacion del

poder y el nimero del expediente en el cual consta. (...)"”

“ Articulo 4°—Representacion. Cuando quien comparezca en representacion de otra
persona, sea como mandatario o representante legal de una persona juridica, hubiese ya
acreditado su personeria con anterioridad, ademéas de indicar la informacion a que se
refiere el parrafo segundo del articulo 9 de la Ley podra adjuntar a su solicitud fotocopia

del poder o nombramiento correspondiente del que hace mencion.”

Se infiere de las tres disposiciones recién transcritas, que en la sede del Registro de la Propiedad

Industrial la representacion se puede acreditar por dos vias: a) mediante la presentaciéon por

primera vez del poder original (si es uno especial — articulo 1256 del Cddigo Civil), o de una
certificacion suya (si es uno generalisimo — articulos 1253 y 1254 del Cédigo Civil, o si es uno

general — articulo 1255 del Cédigo Civil); y b) mediante el sistema de remision que se contempla

en la citada normativa, esto es, a través de la indicacion del expediente de la marca, el nombre de
ésta y el nimero de solicitud o registro en que se encontraria aportado, previamente, el poder o

certificacion respectivos.

Por otra parte, en el caso de los poderes expedidos en el extranjero, ocurre que éstos deben

reunir dos requisitos elementales para su utilizacion en el pais, a saber: su autenticacion
consular, y su legalizacion por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como se infiere
de los articulos 80 y 81 de la Ley Organica del Servicio Consular (N° 46, del 7 de junio de 1925),

que a la letra indican:
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“ Articulo 80.- Los certificados y legalizaciones consulares deberan ser expedidos

bajo sello del Consulado y producirdn efecto en la Republica después de legalizada la firma

del Consul por la Secretaria de Relaciones Exteriores. ”(Lo resaltado no es del original)

“ Articulo 81.  En toda legalizacion de documentos haran constar los Cénsules la
calidad oficial del funcionario o funcionarios publicos que lo hubiesen expedido o con cuya
intervencion se hubiese perfeccionado y la circunstancia de hallarse éstos, al expedir o

intervenir en el documento, en pleno ejercicio de sus funciones.

Ningun Cénsul debe legalizar la firma de un documento en cuyo texto o contenido

se ofenda a la Republica o a sus autoridades.”

Se desprende de lo recién transcrito, que la eficacia de todo documento confeccionado o expedido
en el extranjero, y entre ellos los poderes, de permanente utilizacion en materia marcaria, esta

sujeta a su respectiva legalizacién por el Ministerio de Relaciones Exteriores; ergo, mientras que

ésta no se efectle, el documento carece de todo valor.

Finalmente, convendria hacer recordar que en materia de procedimientos marcarios, los
articulos 82 parrafo tercero de la Ley de Marcas, y 9° de su Reglamento, permiten que mediante
la figura del gestor oficioso, se pueda actuar temporalmente, por cuenta de un tercero, ante una

circunstancia excepcional. Tales normas dicen asi:

“ Articulo 82°- Representacion. (...)
“ (...)
“ En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial,

podra admitirse la representacion de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantia

suficiente, que también calificara dicho funcionario, para responder por las resultas del

asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre.”

“ Articulo 9°—Gestor. Cuando se admita la actuacién de un gestor oficioso de

conformidad con lo previsto en el articulo 82 de la Ley y 286 del Cdodigo Procesal Civil, el
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interesado debera ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, 0

dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de

la presentacidon de la solicitud, de lo contrario ésta se tendra por no presentada y, en el caso

de tratarse de una solicitud inicial de registro, perdera el derecho de prelacién.

“ La garantia que el gestor oficioso debe prestar a efecto de responder por las resultas
del asunto, si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre, debera constituirse
mediante fianza a favor del Estado por el monto de 3.000.00 (tres mil colones). El gestor
deberd rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo contrario la solicitud se

tendrd por no presentada.”

Como se colige de las dos ultimas disposiciones, entonces, para la procedencia de la actuacién de

un gestor oficioso, deben ser satisfechos, necesaria e imperativamente, los siguientes requisitos:

1° que se trate, efectivamente, de un caso grave y urgente;

2° que el gestor oficioso sea, necesariamente, un Abogado de la Republica;

3° gue se rinda una garantia a favor del Estado por un monto de ¢ 3000,00; y

40 gue el interesado ratifique la gestoria, dentro de un mes si es costarricense, o tres

meses si es extranjero.” (voto 119-2008, de las trece horas con quince minutos

del diez de marzo de dos mil ocho)

De las anteriores consideraciones se evidencia la justificacion de la exigencia de la rendicién
de garantia para actuar como gestor de oficio, pues este resulta ser un mecanismo de

excepcion de ahi que resulten razonables las limitaciones establecidas normativamente.

En este caso el conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara
como no presentada la oposicién formulada por el sefior Juan Carlos Castro Loria, toda vez
gue el mismo no cumplié con el requisito esencial establecido en las regulaciones citadas, de
aportar la fianza por su gestion. En estos casos, la norma no deja margen alguno a la
interpretacion ni establece excepciones, sino que claramente dispone que “El gestor debera

rendir la fianza respectiva con la propia solicitud, pues de lo contrario la solicitud se tendra
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por_no _presentada.”, y en ese sentido fue que resolvidé acertadamente el Registro de la

Propiedad Industrial.

No obstante lo anterior, de seguido se hara referencia a cada una de los alegatos del recurrente,
quien en primer término cuestiona que el Registro obvio prevenirle que subsanara la omisién
de que la marca “Suave-Pel” no se encontraba inscrita en Costa Rica. Lo anterior, en primer
término no es un aspecto determinante en la decision tomada por el Registro, notese que esta
situacion Unicamente fue mencionada en la resolucion recurrida como un hecho no probado,
sin embargo el fundamento para tener la oposicion como no presentada, no fue la falta de
inscripcion de la marca en nuestro pais, sino la falta de rendicion de la garantia. Pese a eso, en
esta Instancia si se pudo acreditar que en efecto la marca “Suave-Pel” no se encuentra inscrita
en nuestro pais, es mas, tampoco se ha podido acreditar la inscripcién de ese signo en otros

paises ni su titularidad.

Otro de los argumentos del recurrente es que el articulo 9 del Reglamento de la Ley de Marcas
y Otros Signos Distintivo es inconstitucional, y que el Registro interpretd esa norma en forma
simplista, literal, desvinculada de los principios de eficacia, eficiencia, y pro administrado, con
lo cual violent6 el Derecho Constitucional y la jurisprudencia en esa rama. En este sentido
deben sefialarse dos aspectos muy puntuales, en primer lugar, no es esta la sede en la cual se
deba cuestionar la constitucionalidad de las normas, lo cierto es que el articulo referido se
encuentra vigente, y en observancia al principio de inderogabilidad singular del reglamento, el
mismo debe ser aplicado, no obstante, considera este Tribunal que la regulacién referida es
perfectamente razonable, pues como se sefiald supra, la figura del gestor oficioso se aplica en
casos de excepcion de ahi la necesidad de establecer reglas que regulen la misma; en segundo
término, la norma dicha no deja margen alguno a la interpretacion, su redaccion es muy clara:
si no se acompafa la fianza correspondiente la gestion se tiene por no presentada, de manera
que actuo bien el Registro al verificar la omision apuntada y aplicar la consecuencia prevista

en el Ordenamiento Juridico.
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Por ultimo, procede hacer referencia a lo manifestado por el recurrente en cuanto a que la
figura del gestor, se desnaturalizd desde el 8 de agosto de 2008, fecha en la cual le fue
otorgado poder especial para actuar en nombre de PAPELERIA INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANONIMA. Como se indico lineas arriba, la figura del gestor oficioso es una
excepcion a las reglas de la representacion, y el Ordenamiento establece las normas a las
cuales se debe ajustar para su validez. No lleva la razon el recurrente en su alegato, pues con el
cumplimiento de la condicion de que se presente un apoderado al proceso a ratificar lo actuado
por el gestor, lejos de desnaturalizarse, lo que sucede es que se cumple con lo previsto por la
norma. Debe recordarse que la gestoria es un mecanismo temporal, destinado a desaparecer en
cierto periodo de tiempo (uno o tres meses segun se trate de personas nacionales o extranjeras)

o al cumplimiento de la condicion de la ratificacion.

Ademas de lo dicho, nétese que no es cierto como sefiala el recurrente, que el poder que le fue
conferido en fecha 8 de agosto de 2008 haya sido aportado al Registro de la Propiedad
Industrial, toda vez que segun se desprende de la certificacion extendida por la Direccion de
Servicios Registrales, el poder que se aportd al expediente 2008-7729, es uno otorgado el 27
de mayo de 2008, mismo que dicho sea de paso no lo faculta para presentar oposiciones, sino
para inscribir marcas (folios 60, y 134-139). Ademés de lo dicho, no es sino hasta que
interpone el recurso de apelacion que el recurrente manifiesta ser apoderado de la empresa
Papelera Internacional S.A., observandose que no se entr6 a ratificar en ningn momento lo

actuado por él mismo en su condicion de gestor.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas
normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacion
presentado por Juan Carlos Castro Loria, por cuenta de la empresa PAPELERA
INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial, a las catorce horas cuarenta y tres minutos con quince segundos del 27 de marzo de

2009, la que en este acto se confirma.
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QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el
articulo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad

Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la via administrativa.
POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el
Recurso de Apelacion presentado por Juan Carlos Castro Loria, por cuenta de la empresa
PAPELERA INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y tres minutos con quince segundos del 27
de marzo de 2009, la cual 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 para lo de su cargo.
NOTIFIQUESE.

Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde Lic. Adolfo Duran Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTOR

Solicitud de inscripcion de la marca

TE: Publicacién de la solicitud de inscripcion de la marca
TG: Inscripcion de de la marca

TNR: 00.42.25
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