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RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0794-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo FLUID

Unimarket S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4038-06)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 171-2009

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

con cincuenta minutos del veintitrés de febrero del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacion formulado por el Ingeniero Alejandro Fonseca
Solano, titular de la cédula de identidad niimero uno-quinientos veintitrés-ochocientos
ochenta, en su condicion de apoderado generalisimo sin limite de suma de la empresa
Unimarket S.A., titular de la cédula de persona juridica numero tres-ciento uno-doscientos
cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro, en contra de la resolucion dictada por el

Registro de la Propiedad Industrial, a las 16:15:06 horas del 18 de agosto de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el
12 de mayo de 2006, el Ingeniero Alejandro Fonseca Solano en su condicion dicha solicito la
inscripcion de la marca de fabrica FLUID, en clase 1 de la Clasificacion Internacional de
Niza, para distinguir un preparado quimico destinado a la industria, para el corte y formado de

metales.
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SEGUNDO. Que mediante Boleta de Advertencia visible a folio 7 del expediente, y
notificada via fax, el dia 23 de abril del 2007, el Registro de la Propiedad Industrial, le indico
a la empresa solicitante de la marca de fabrica FLUID que se apersonara a la oficina de
notificaciones del Registro de la Propiedad Industrial a retirar el original del respectivo edicto
para su publicacion, con el apercibimiento que de no hacerlo, se aplicaria lo dispuesto en el

articulo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resolucion dictada a las 16:15:06 horas del 18 de agosto de 2008,
el Registro de la Propiedad Industrial resolvi6 tener por abandonada la solicitud de inscripcion

y el archivo del expediente.

CUARTO. Que inconformes con la resoluciéon mencionada, en fecha 30 de setiembre de

2008, el representante de la empresa solicitante interpuso recurso de apelacion en su contra.
QUINTO. Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y no
se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefension de 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 Rodriguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos

probados de interés para la resolucion de este proceso, los siguientes:

1) Que para atender notificaciones el representante de la empresa Unimarket S.A. sefiald, entre

otro, el fax 252-3473. (Ver folio 2).
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2) Que el 23 de abril de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le notific6 al representante
de la empresa Unimarket S.A. al fax 252-3473, el texto del edicto que debia de publicarse en
el Diario Oficial La Gaceta, asi como la advertencia de presentarse a la Oficina de
Notificaciones del Registro de la Propiedad Industrial a retirar el original del respectivo edicto
para su publicacion, con el apercibimiento que en caso de no cumplirse con lo prevenido, se
aplicaria lo dispuesto por el articulo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (Ver

folios 6, 7 y 8).

SEGUNDOQO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra

ninguno de interés para la resolucion de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. La Direccion del Registro de la
Propiedad Industrial, resolvid tener por abandonada la solicitud de inscripcion de la marca de
fabrica FLUID, y consecuentemente, el archivo del expediente, en virtud de que a la empresa
solicitante se le notifico en fecha 23 de abril de 2007, al fax sefialado a tal efecto, la
prevencion de apersonarse a la Oficina de Notificaciones del Registro de la Propiedad
Industrial, a retirar el original del respectivo edicto para su publicacion en el Diario Oficial La
Gaceta, sin que la empresa solicitante se hubiere apersonado, por lo que al no cumplirse con
tal prevencion y haber transcurrido el término de seis meses sin que se instara el curso de la
solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial actué conforme lo establece el articulo 85 de
la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, declarando el abandono de la solicitud

de inscripcion de la marca de fabrica FLUID y consecuentemente, el archivo del expediente.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente, en el escrito de apelacion y expresion
de agravios manifiesta que la notificacion del edicto no se realizé en la direccion indicada en

la solicitud, sino que se notifico al fax que sefalaron en la misma solicitud. Aduce, que en el
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por tanto de la resolucion recurrida, el Registro alega la imposibilidad de notificar dicha
resolucion al lugar indicado, situacion, que es improcedente, ya que en la solicitud de
inscripcidon de la marca se da una direccion fisica y solo en el caso alternativo o en defecto se
tenia que notificar en el medio de fax sefialado y si el Registro no estaba de acuerdo con el
hecho de poner dos medios de comunicacion, asi lo tenian que hacer ver a la parte y no

mandar a archivar dicho caso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El articulo 15 de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 22 de febrero de 1999 y sus reformas, establece
respecto a las publicaciones de la solicitud de inscripcion de un signo distintivo, lo siguiente:
“Articulo 15.- Publicaciones de la solicitud. Efectuados los exdamenes conforme a 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. El aviso que se
publique contendra: a) Nombre y domicilio del solicitante. b) Nombre del representante o del
apoderado, cuando exista. c) Fecha de la presentacion de la solicitud. d) Numero de la
solicitud. e) Marca tal como se haya solicitado. f) Lista de los productos o servicios a los

cuales se les aplicara la marca y clase correspondientes”.

Por su parte, el articulo 85 de la Ley de referencia, regula lo concerniente al abandono de la
solicitud y por consiguiente, del archivo del expediente, al disponer: “Articulo 85.- Abandono
de la gestion. Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de
esta ley, se tendran por abandonadas y caducaran, de pleno derecho, si no se insta su curso
dentro de un plazo de seis meses, contados desde la ultima notificacion a los interesados”.
Esta disposicion normativa es muy clara en establecer el abandono y por ende, la caducidad de
pleno derecho, de las solicitudes de inscripcion y de las acciones que se puedan llevar a cabo

en apego a la ley, para cuando se omita instar el curso normal de la gestion presentada ante el
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Registro de la Propiedad Industrial, dentro de un plazo de seis meses, contados desde la ultima

notificacion que hiciere esa Institucion registral, a los interesados.

Del analisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante
Boleta de Advertencia visible a folio siete del expediente, y notificada via fax el dia 23 de
abril de 2007, le indico a la empresa solicitante de la marca de fabrica FLUID que se
apersonara a la oficina de notificaciones del Registro de la Propiedad Industrial a retirar el
original del respectivo edicto para su publicacion, so pena de aplicarse lo dispuesto en el
articulo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea, de tenerse por abandonada o
caduca de pleno derecho su solicitud, si dentro del plazo de seis meses, contados desde la

ultima notificacion a los interesados, no se instara el curso del expediente respectivo.

Notese que en el presente asunto, la ultima notificacion hecha por el Registro de la Propiedad
Industrial al fax sefialado por el representante de la empresaUnimarket S.A. data del 23 de
abril de 2007 (ver folios 7 y 8), lo que denota que al momento del dictado de la resolucion que
se combate 18 de agosto de 2008 habia transcurrido un afo, tres meses y dieciocho dias, es
decir, mas de un afio, sin que el personero de la empresa solicitante instara el curso de dicha
solicitud. Es claro entonces, que la empresa solicitante, no instdé el curso normal de la
solicitud de registro de la marca dentro del plazo estipulado, por lo que bien hizo el Registro
en aplicar la norma sancionatoria prevista en el articulo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos.

Debe de tomar en cuenta el representante de la empresa recurrente, que cuando se hace una
prevencion, ésta se convierte en una “advertencia, un aviso” que debe cumplirse en el plazo
concedido, que en el caso concreto éste es dado por ley, y su incumplimiento es causal para
que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como se
establecio, es la declaratoria del abandono de la solicitud de inscripcion que nos ocupa y el

archivo del expediente.

Voto N° 171-2009 Pagina 5



i i
PR AR
ARy WA

TRIBLIMAT. RECESTIAI
ANMINIETRATIVO

QUINTO. Ademas, de lo anterior, y tomando en consideracion lo alegado por la empresa
recurrente en su escrito de apelacion y expresion de agravios, en lo concerniente, a los
siguientes aspectos: 1) Que el Registro alega la imposibilidad de notificar dicha resolucion al
lugar indicado. 2) Que Registro de la Propiedad Industrial no le notificd el edicto a la
direccion fisica dada como primer lugar para notificarse, sino que se notificé al fax, el cual era

un medio alternativo, debemos decir lo siguiente.

Al respecto, considera este Tribunal destacar, en primer término, que del contenido de la
resolucion recurrida no se observa que el Registro a quo, haya manifestado expresamente la
imposibilidad de notificar a la empresa apelante a los lugares indicados por ésta en el escrito
de solicitud de inscripcion de la marca de fabrica FLUID, ya que lo que se desprende, es que
el Registro adujo, que la apelante no cumplid con lo requerido en la boleta de advertencia, cual
era el retirar el edicto para la correspondiente publicacion, de ahi, que dicho alegato no es de
recibo por esta Instancia. Tampoco se comparte el segundo aspecto mencionado, por cuanto
de la solicitud referida se desprende, que la apelante sefiald como lugar de notificaciones el
Bufete Rojas Sibaja y asociados, sita en Hatillo uno, contiguo al Juzgado Penal o en su defecto
el fax numero 252 34-73, ello significa, que dentro de la alternabilidad dada por la recurrente,
el Registro a quo, tiene la facultad de elegir entre uno y otro medio, de tal forma, que este
Tribunal considera que la notificaciéon de los documentos relacionados a folios 6 y 7 del

expediente, se hizo adecuadamente.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Al determinar esta Instancia que efectivamente
la empresa Unimarket S.A. no instd el curso de la solicitud de inscripcion de la marca de
fabrica FLUID dentro del plazo establecido al efecto, procede declarar sin lugar el recurso de
apelacion interpuesto por el Ingeniero Alejandro Fonseca Solano, en su condicion de
apoderado generalisimo sin limite de suma de la empresa de esta plaza Unimarket S.A., en
contra de la resolucion dictada por la Direccion del Registro de la Propiedad Industrial, a las

16:15:06 horas del 18 de agosto de 2008, la que en este acto se confirma.
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SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA ViA 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 y 2° del Reglamento
Organico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J

del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara
sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por el Ingeniero Alejandro Fonseca Solano, en su
condicion de apoderado generalisimo sin limite de suma de la empresa de esta plaza
Unimarket S.A., en contra de la resolucion dictada por la Direccion del Registro de la
Propiedad Industrial a las 16:15:06 horas del 18 de agosto de 2008, la que en este acto se
confirma. Se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copias 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 Durdan Abarca

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

PUBLICACION DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
TNR: 00.42.36

Voto N° 171-2009 Pagina 8



