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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0168-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-391)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0236-2022

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

horas con cincuenta y cinco minutos del diez de junio de dos mil veintidds.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacién planteado por el sefior Alvaro
Enrique Dengo Solera, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de
identidad 1-0544-0035, en su condicidn de apoderado especial de la empresa
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS, una empresa existente y organizada bajo
las leyes de Brasil, con domicilio en Pirassununga-SP-Brasil, Rua Laura Antonia
Dolphini Baldin, PNG 349, No 1190, Taboao, 13633-620, en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:04:42 horas del 22 de
febrero de 2022.

Redacta la jueza Quesada Bermudez

CONSIDERANDO
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. EIl 14 de enero de 2022, el sefor
Alvaro Enrique Dengo Solera, en su condicién de apoderado especial de la
empresa COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS, solicité la inscripcidn de la marca
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de fabrica y comercio = = , para proteger y distinguir en clase 33 internacional:

bebidas alcohdlicas.

Mediante resolucion de las 16:51:13 horas del 24 de enero de 2022, el Registro de
la Propiedad Intelectual, dicté prevencion por considerar que existian objeciones
tanto por la forma como por el fondo en la solicitud. Esta prevencién fue respondida

por el solicitante con escrito presentado el 9 de febrero de 2022.

Posteriormente, con resolucion dictada a las 09:04:42 horas del 22 de febrero de
2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvié declarar el abandono de la
solicitud y ordeno el archivo del expediente, al determinar que no se cumplio con la
prevencion dictada 16:51:13 del 24 de enero de 2022, en cuanto a la contestacion

de las objeciones de forma, para lo cual se concedio el plazo de 15 dias habiles.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el sefior Alvaro Enrique
Dengo Solera, en la condicion supra citada, mediante escrito del 1 de marzo de
2022, interpuso recurso de revocatoria y apelacion en subsidio; en sus agravios
sefalo lo siguiente:

1. La prevencién de forma y fondo que hizo el Registro de la Propiedad Intelectual,
mediante resolucion de las 16:51:13 del 24 de enero de 2022 se contestod en tiempo.
2. En cuanto a la prevencion de forma, hizo saber al Registro su disconformidad
respecto a la carta que se solicita, e indicé que su representada tiene marcas
inscritas en ese Registro con el nombre del pais Brasil, razon por la cual se cumplio
al contestar en tiempo lo peticionado.

3. Si el Registro de la Propiedad Intelectual no esta de acuerdo con la respuesta
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brindada, su obligacion es entrar a resolver con los elementos probatorios
existentes, no declarar abandono del expediente. Se aplican de forma errénea los
alcances del articulo 13 de la Ley de marcas, y con clara violacion al debido

proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista

como hechos con tal caracter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

1. El auto de prevencion dictado a las 16:51:13 horas del 24 de enero de 2022
por el Registro de la Propiedad Intelectual, fue debidamente notificado el 3
de febrero de 2022 (folios 10 y 11 del expediente principal).

2. La representacion de la empresa COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS
contesto el auto de prevencién indicado, con escrito presentado al Registro
de Propiedad Industrial el 9 de febrero de 2022 (folios 12 a 21 expediente

principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal

naturaleza de interés para lo resuelto.

CUARTO. SOBRE EL TRAMITE DE ESTE EXPEDIENTE POR PARTE DEL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. La funcion calificadora en el
Registro de la Propiedad Intelectual se realiza en dos etapas, la primera
corresponde a un examen de forma, donde se valoran las formalidades o requisitos
que conlleva toda solicitud, seguida de un examen de fondo que corresponde a la
valoracion de las formalidades intrinsecas y extrinsecas del signo que se somete a

inscripcion.

Ese examen de forma y fondo se encuentra regulado en los articulos 13 y 14 de la

Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y consiste en
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determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el articulo 9 de esa misma ley,
asi como las disposiciones reglamentarias correspondientes; o bien si se encuentra
incluida dentro de las prohibiciones de registro estipuladas en los numerales 7 y 8

de ese mismo cuerpo legal.

En cuanto a la forma, el articulo 13 establece en forma expresa que, en caso de no
cumplir con esos requisitos, el Registro notificara al solicitante y le concedera un
plazo de 15 dias habiles contados a partir de la notificacidn correspondiente, para
que subsane su solicitud bajo apercibimiento de considerarse abandonada. Cabe
recordar que cuando se hace una prevencion, esta se convierte en una advertencia,
en un aviso que debe ser cumplido y la no subsanacion, la subsanacién parcial de
los defectos sefialados, su cumplimiento fuera del término concedido o su
incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en

la norma, que en este caso consiste en considerar abandonada la solicitud.

De este modo, es claro para este Tribunal que mediante la prevencion de las
16:51:13 horas del 24 de enero de 2022, debidamente notificada al solicitante el 3
de febrero del mismo afio, se le informd al solicitante que existian objeciones a la
solicitud de inscripcién del signo, tanto por la forma como por el fondo, para lo cual
se concedi6 el plazo de 15 y 30 dias habiles respectivamente, de conformidad con
los articulos 13 y 14 de la Ley de marcas. Conforme a lo anterior, el solicitante
respondié el 9 de febrero de 2022, dentro del término concedido por la autoridad
registral.

El Registro de la Propiedad Intelectual dispuso en la resolucion dictada a las
09:04:42 horas del 22 de febrero de 2022, lo siguiente:
El Sr. Dengo Solera en su condicién dicha mediante escrito 2022-2063

contesta en forma parcial la objecion de forma, ya que no aporta la
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autorizacion establecida conforme el art. 7m Ley de Marcas ya que en la
marca se indica claramente el nombre del pais Brasil. [...]
Debido a ello, procedié a declarar el abandono de la solicitud y ordend el archivo

del expediente.

De conformidad con el analisis del caso venido en alzada, sin entrar a conocer el
fondo del asunto, observa este Tribunal, como contralor de legalidad, que el
Registro de la Propiedad Intelectual procedié a dictar la resolucion de archivo, aun
cuando el solicitante habia dado respuesta a lo prevenido y antes del cumplimiento

del plazo concedido de 15 dias habiles.

La falta de un procedimiento acorde con los lineamientos legales conlleva
indefensiones y violaciones a garantias constitucionales. Al efecto, el Registro
emitid un acto administrativo en el que declar6 abandono de la solicitud aun y
cuando el solicitante se manifesté con respecto a lo prevenido y sin haber
transcurrido el plazo sefialado por el articulo 13 de la Ley de marcas, que es de
cumplimiento obligatorio conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la
Administracion, consagrado en los articulos 11 de la Constitucion Politica y de la
Ley General de la Administracion Publica.

En cuanto al acto administrativo la Ley General de Administracion Publica, sefala:
Articulo 158:
1. La falta o defecto de algun requisito del acto administrativo, expresa o
implicitamente exigido por el ordenamiento juridico constituird un vicio de
éste.
2. Sera invalido el acto substancialmente disconforme con el ordenamiento
juridico.
3. Las causas de invalidez podran ser cualesquiera infracciones

substanciales del ordenamiento, incluso las de normas no escritas.
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4. Se entenderan incorporadas al ordenamiento, para este efecto, las reglas
técnicas y cientificas de sentido univoco y aplicacion exacta, en las
circunstancias del caso.

5. Las infracciones insustanciales no invalidaran el acto, pero podran dar

lugar a responsabilidad disciplinaria del servidor agente.

Asi las cosas, en aplicacion del citado articulo 158 y subsiguientes de la Ley General
de Administracion Publica, referente al acto administrativo y sus nulidades, es que
este Tribunal estima anular la resolucion dictada por el Registro de origen a las
09:04:42 horas del 22 de febrero de 2022, en virtud de que un proceso
administrativo no puede llevarse a cabo al margen del debido proceso, principio

constitucional consagrado en el articulo 39 de la Constitucion Politica.

Asimismo, se considera que lleva razon el apelante al indicar que si el Registro de
la Propiedad Intelectual no esta de acuerdo con la respuesta brindada, su obligacion
es resolver con los elementos probatorios existentes, no declarar abandono del

expediente.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Tomando en cuenta todas las
anteriores consideraciones, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de
la resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:04:42
horas del 22 de febrero de 2022, con el objeto de que se enderecen los
procedimientos y se garantice el debido proceso.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara la nulidad de todo lo
resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Intelectual, a partir de la

resolucién dictada a las 09:04:42 horas del 22 de febrero de 2022, con el objeto de
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que se enderecen los procedimientos, se garantice el debido proceso y
posteriormente se resuelva lo que en derecho corresponda. Por la manera como se
resuelve, no se entra a conocer el fondo del asunto. Previa constancia y copia de
esta resolucion que se dejara en los registros que al efecto lleva este Tribunal,

devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.
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