TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0677-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “GIGASARITA”

PRODUCTOS SARITA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10012-2013)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 150-2015

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

diez de febrero de dos mil quince.

Recurso de apelacion planteado por el Licenciado Luis Fernando Castro Gémez, abogado,
vecino de San José, con cédula de identidad nimero 1-716-301, en representacion de la empresa
PRODUCTOS SARITA S.A., una compafiia organizada y existente bajo las leyes de
Guatemala, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las

once horas, veintiocho minutos, veintiun segundos del veintidds de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19
de noviembre de dos mil trece, el Licenciado Luis Fernando Castro Gomez, de calidades
indicadas, presento solicitud de inscripcion de la marca de fabrica “GIGASARITA”, en clase 30

de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “Helados .

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolucién de las once horas,

veintiocho minutos, veintiun segundos del veintidds de agosto de dos mil catorce, declaré el
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abandono de la relacionada solicitud y ordend el archivo del expediente, resolucion que fue
recurrida por el solicitante y por ello conoce este Tribunal.

TERCERO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el trdmite que le corresponde y
no se observan 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 conté con el Organo Colegiado del 12 de
mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suérez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal caracter el siguiente: 1.-
Que el edicto de la marca “GIGASARITA”, fue entregado a la interesada para su publicacion el
04 de diciembre de 2013 (ver folio 14 vuelto). 2.- Que el edicto de la marca “GIGASARITA”,
fue publicado el 19 de junio de 2014 (ver folio 1).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con este caracter y
de relevancia para el dictado de la presente resolucion, el siguiente: 1.- Que el pago del edicto
que corresponde a la marca “GIGASARITA” se haya realizado dentro de los seis meses a partir
de que fuera entregado a la solicitante.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EIl conflicto surge a partir de que el
Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud de inscripcion y ordena el
archivo del expediente con fundamento en el articulo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, en razon de determinar que desde la fecha de entrega del edicto correspondiente, sea
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el 04 de diciembre de 2013, transcurrieron mas de seis meses sin que se activara el curso de los

procedimientos, toda vez que el indicado aviso sali6 publicado hasta el 19 de junio de 2014.

Por su parte el apelante manifiesta que, a pesar de que lleva razon el Registro al establecer un
plazo de 6 meses para dictar el abandono de las solicitudes de registro, pero que ello no se aplica
en este caso, porque el edicto se publicd dos meses antes de que se dictara la resolucion final,
que ordena el archivo del expediente, lo cual demuestra que no hubo abandono de la solicitud.
En virtud de dichos alegatos, manifiesta que debe ser revocada la resolucion recurrida, en vista

de que ya fue publicado el edicto y por ello su solicitud no puede ser objeto de archivo.

Al respecto es importante notar lo establecido en el articulo 15 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, que indica lo siguiente: “Efectuados los examenes conforme a la los
articulos 13 y 14 de la presente ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenara anunciar la
solicitud mediante la publicacion, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el
diario oficial, dentro de un plazo de quince dias desde su notificacion...”. Asimismo, el articulo
85 de la Ley de Marcas ordena al Organo Registral a tener por abandonada la gestion, cuando
no se inste el curso del procedimiento en un lapso de seis meses. Se trata de una norma cuyo fin
es de asegurarse, que los procedimientos de registro marcario sean céleres, a efecto de que no se

sostenga la prioridad de una marca por plazos excesivos, por falta de accion del solicitante.

De tal forma, si a partir de la debida notificacion, el solicitante no cumplié con la publicacion
correspondiente del edicto de la marca y dejé transcurrir, no solo el plazo de quince dias
contenido en el articulo 15 citado, sino también el plazo de los seis meses, que estipula el
relacionado articulo 85, sobreviene entonces la caducidad de la solicitud, de pleno derecho. La
caducidad, como instituto procesal, supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por

el transcurso del tiempo.
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En el caso concreto, se constata a folio 14 vuelto, que el edicto para la publicacion del aviso de
ley fue entregado al interesado el 04 de diciembre de 2013, sin que haya sido acreditado por la
parte interesada que realizara el pago de su publicacion dentro de los 6 meses que dispone el

citado articulo 85 de la Ley de Marcas.

A mayor abundamiento, nétese que en el cuerpo del edicto entregado para su publicacion, se
previno al interesado: “Se advierte que de no instarse el curso del presente expediente en el
plazo de seis meses contados a partir de la presente notificacion, se tendra por abandonada la
gestion de conformidad con lo que establece el articulo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos.”. Esta advertencia deja muy claro que, para instar el curso del procedimiento en ese
momento procesal, se requeria precisamente de la publicacion del edicto, y en caso de
incumplimiento sobrevendria el abandono y la orden de archivo del expediente, tal como
sucedio en el caso bajo estudio. Por ello, no puede esta Autoridad de Alzada resolver en forma
diferente de como lo hizo el Registro a quo.

En este orden de cosas, no es posible admitir la interpretacién que, de las normas indicadas,
hace el recurrente, la cual resulta improcedente, toda vez que, a pesar de que si se acreditd la
publicacion del aviso el dia 19 de junio de 2014. No tiene ningun interés el hecho de que dicha
publicacién haya sido anterior al dictado de la resolucion que apela, ya que lo que interesa es
que el plazo de caducidad sea interrumpido a través de una gestidn pertinente, realizada antes

del término de los 6 meses, porque de lo contrario, sobreviene un plazo de caducidad.

Por otra parte, respecto del procedimiento y tramite de registro de los signos marcarios, la
Procuraduria General de la Republica en el Dictamen C-063-2005 de 14 de febrero de 2005
afirma:

[...] fue con el Acuerdo de los ADPIC que los Estados Miembros se comprometieron a

emitir legislacién acorde con los niveles minimos de proteccién alli establecidos (Articulo 1).

Voto No. 150-2015 Pagina 4



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Entre las obligaciones generales de los Miembros se encuentra el garantizar que los
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual permitan la adopcion
de “medidas eficaces” contra las infracciones a los referidos derechos. Las legislaciones
nacionales también deben contar con recursos “dgiles” para prevenir las infracciones, y con
recursos que constituyan “un medio eficaz de disuasion de nuevas infracciones” (articulo 41
inciso 1). De esta forma, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos por Costa Rica con
el Acuerdo de la OMC, adoptado mediante Ley N.° 7475 del 26 de diciembre de 1994, se emite
la Ley N.° 8039 del 12 de octubre del 2000, Ley de Procedimientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual y la Ley N.° 7978 del 1 de febrero del 2000, Ley de Marcas

y otros Signos Distintivos.

Para efectos de la consulta planteada ante esta Procuraduria, interesa resefiar las
obligaciones de los Miembros de la OMC en torno a los principios que deben regir la

proteccion de la propiedad intelectual. El Acuerdo de los ADPIC dispone al efecto:

“Articulo 41

2.- Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad
intelectual seran justos y equitativos. No seran innecesariamente complicados o

gravosos, ni comportaran plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3.- Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularan, preferentemente, por
escrito y seran razonadas. Se pondran a disposicion, al menos de las partes en el
procedimiento, sin retrasos indebidos. Sélo se basaran en pruebas acerca de las

’

cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oidas..."

Se consagra asi el principio de informalismo, en el sentido de que los procedimientos
para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, en cada uno de los Estados
Miembros, no deben ser gravosos ni complicados. Igualmente, se establece el principio de
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eficiencia -en tanto los procedimientos no deben comportar plazos injustificados ni retrasos
innecesarios- y el derecho de defensa de los interesados -ya que el Acuerdo dispone que los
procedimientos seran justos y equitativos-. Ademas, se consagra la obligacion de que las
decisiones de la Administracion sean razonadas y se basen en pruebas sobre las cuales las

partes tuvieron el derecho a ser oidas.

El objetivo de los redactores del Acuerdo fue garantizar que los principios de justicia y
razonabilidad guiaran los procedimientos nacionales para la proteccién de los derechos de
propiedad intelectual. Se trata de que los paises Miembros adecuen su legislacion a los
estandares propios del Estado de Derecho y de proteccion de Derechos Humanos, de modo tal
que cuenten con un minimo de obligaciones que aseguren la efectiva proteccion de la propiedad
intelectual.

Ahora bien, estos principios resultan aplicables a los procedimientos de inscripcion de

marcas, por disposicion expresa del mismo Acuerdo de los ADPIC. El articulo 62 sefala:

“Articulo 62

1. Como condicion para la adquisicién y mantenimiento de derechos de propiedad
intelectual..., los Miembros podran exigir que se respeten procedimientos y tramites
razonables.  Tales procedimientos y tramites seran compatibles con las
disposiciones del presente Acuerdo...

4. Los procedimientos relativos a la adquisicion o mantenimiento de derechos de
propiedad intelectual y los de revocacion administrativa y procedimientos
contradictorios como los de oposicion, revocacién y cancelacion, cuando la

legislacion de un Miembro establezca tales procedimientos, se_regiran por_los

principios_generales enunciados en los parrafos 2 v 3 del articulo 41" (el

subrayado no es del original).
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En el &mbito nacional, la Ley de Marcas regula los procedimientos de registro de las marcas,
nombres comerciales y denominaciones de origen, entre otros. En esta ley, emitida a la luz de
los compromisos adquiridos por el pais en la Ronda Uruguay, se encuentran implicitos los
principios u obligaciones generales alli establecidos. Sin embargo, valga sefialar que no se
trata en forma alguna de principios nuevos o desconocidos en el ordenamiento juridico
nacional. Por el contrario, son principios de raigambre constitucional, rectores del
funcionamiento de la Administracion Puablica...” (Dictamen C-063-2005 de 14 de febrero de
2005)

De este modo, advierta el apelante que la aplicacion del articulo 85 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos se ajusta a las normas suscritas y los compromisos adquiridos por nuestro
pais en los instrumentos internacionales citados por la Procuraduria General de la Republica en
el Dictamen parcialmente transcrito, con el objeto de que los procedimientos en materia de
derecho marcario sean agiles, justos, equitativos, sin complicaciones innecesarias, ni sometidos
a plazos injustificables o retrasos innecesarios. En este sentido, el relacionado articulo 85
impide que los plazos se alarguen innecesariamente, con el objeto de evitar que se produzcan
procedimientos de registro interminables, que puedan lesionar la seguridad juridica, y prorrogar
de una forma ilegitima, el plazo de prioridad que conlleva la presentacion de una solicitud de

registro.

En razén de lo anterior, debe declararse sin lugar el recurso de apelacién presentado por el
Licenciado Luis Fernando Castro Gomez, en representacion de la empresa PRODUCTOS
SARITA S.A., en contra la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las
once horas, veintiocho minutos, veintiin segundos del veintidos de agosto de dos mil catorce,

la que en este acto se confirma.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior

recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 de la Ley de Procedimientos
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de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del
Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 Apelacién, presentado por el Licenciado Luis Fernando Castro Gdémez, en
representacion de la empresa PRODUCTOS SARITA S.A,, en contra la resolucién dictada por
el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiocho minutos, veintiin segundos
del veintidos de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se declare el
abandono y se ordene el archivo de la solicitud de registro del signo “GIGASARITA”. 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.

Norma Urefia Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTOR

Solicitud de inscripcion de Ta marca

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

TNR: 00.42.25
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