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RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0391-TRA-PI

Solicitud de registro del nombre comercial “HIELO PAMPERO”
ZAYGUMP S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 103654)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N°0021-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas del diecisiete

de enero de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelacion interpuesto por el sefior Oscar Zamora Arguedas, administrador, vecino
de Guanacaste, cédula de identidad 1-0858-0498, en su condicion de apoderado generalisimo
sin limite de suma, de la empresa ZAYGUMP S.A., con cédula de personeria juridica niUmero
3-101-460476, domiciliada en Guanacaste, Carrillo, San Blas de Sardinal 150 metros al sur de
la escuela, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las
08:52:43 horas del 29 de junio de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dia 26
de mayo de 2016, el sefior Oscar Zamora Arguedas, de calidades indicadas y en su condicién
de apoderado generalisimo sin limite de suma, de la empresa ZAYGUMP S.A., solicito el
cambio del nombre del titular actual del nombre comercial “HIELO PAMPERO” registro
200340, para gque en adelante figure como titular de dicho signo, el sefior César Antonio

Jiménez Hernandez, vecino de la provincia de Alajuela, con domicilio en Alajuela.
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SEGUNDO. Por resolucion de las 10:30:55 horas del 31 de mayo de 2016, el Registro de la
Propiedad Industrial le previene al solicitante las siguientes objeciones: “...El titular actual del
nombre comercial es ZAYGUMP S.A, y no como lo indica en la solicitud “OSCAR ZAMORA
ARGUEDAS”’; por lo que debe aclarar cudl es el titular actual y cual es el nuevo nombre.
Indicar expresamente si se trata de un cambio de nombre simple, o por fusion. (Art, 32 inciso
c, Ley de Marcas). Aportar el documento de cambio de nombre o fusion, con el tramite de
legalizacion y autenticacion al efecto. (Art. 32 inciso f, Ley de Marcas). Se advierte que de
incumplir con lo prevenido se tendré por abandonada la gestion conforme al articulo 13 de la

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. ...”" (v.f 07).

TERCERO. En cumplimiento de lo prevenido en autos, el representante de la compafiia
ZAYGUMP S.A mediante escrito del 6 de junio de 2016, se pronuncia sobre los requerimientos
sefialados por el Registro, a efectos de subsanar su solicitud tal y como se desprende de folio 9

al 13 de expediente principal.

CUARTO. EIl Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizado el documento de
contestacion presentado por el representante de la compafiia ZAYGUMP S.A, solicita mediante
el auto de prevencion de las 11:55:31 horas del 15 de junio de 2016, proceda a aclarar lo
siguiente: “...De acuerdo con la documentacion presentada, se desprende que lo que solicita
tramitar es un traspaso donde el titular actual ZAYGUMP S.A, vende o traspasa a CESAR
ANTONIO JIMENEZ HERNADEZ, por lo que no procede una solicitud de Cambio de Nombre,
lo correcto es solicitar una solicitud de Traspaso de Marca. Debera aportar Documento de
Traspaso firmado por ambas partes ORIGINAL o en su defecto COPIA CERTIFICADA del
mismo, ya que el documento aportado no corresponde al CONTRATO DE TRASPASO, lo que
presenta es un CONTRATO DE OPCION DE COMPRA DE GARANTIA PRENDARIA (Art 31

inc f Ley de Marcas. Debe indicar expresamente la valoracion del traspaso. (Art 31 inciso e,
Ley de Marcas). Debe indicar expresamente los productos o servicios protegidos por la marca

que se desea transferir. (Art. 31 inciso d, Ley de Marcas). ...". (v.f 15)
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QUINTO. Finalmente, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucién de las
08:52:43 horas del 29 de junio de 2016, procedio con el rechazo de la solicitud de cambio de
nombre del titular del nombre comercial inscrito “HIELO PAMPERO (DISENO), en virtud de
que el interesado no cumplid a cabalidad con lo prevenido, por lo que, de conformidad con el
articulo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se procede a tener por abandonada

la solicitud y en consecuencia se ordena el archivo del expediente.

SEXTO. Inconforme con la citada resolucion, el sefior Oscar Zamora Arguedas, en su
condicion de apoderado generalisimo de la empresa ZAYGUMP S.A, mediante escrito
presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 04 de julio de 2016, interpuso en

tiempo y forma recurso de apelacion ante el Tribunal de alzada.

SEPTIMO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion dictada a las 15:00:59
horas del 7 de julio de 2016, resolvio; “... Admitir el Recurso de Apelacion ante el Tribunal de

alzada ..."".

OCTAVO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y
no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la
indefension de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictandose esta
resolucion previa a las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOQOS. Se tiene como un hecho con tal

caréacter el siguiente:
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UNICO: Que el solicitante no cumplio con la prevencion de las 11:55:31 horas del

15 de junio de 2016, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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

caracter, de importancia para la resolucion de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad
Industrial, procedio a declarar el abandono y archivo de la solicitud de cambio de nombre del
titular del nombre comercial inscrito “HIELO PAMPERO (DISENO), registro 200340
presentada por la empresa ZAYGUMP S.A, en apego a lo que dispone el articulo 13 de la Ley
de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978. Lo anterior, en virtud de que pese a que el
interesado contestd dentro del plazo estipulado la prevencion de las 11:55:31 horas del 15 de
junio de 2016, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, no aport6 el documento de
traspaso requerido conforme lo establece el articulo 31 inciso f) de la Ley de Marcas y otros

Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la compafila ZAYGUMP S.A., adjunto al escrito de agravios
el contrato de compra venta final, el cual fue realizado entre las partes el 1 de julio de 2016,
con la finalidad de cumplir con la formalidad juridica que habia sido prevenida en autos, junto
con nueva solicitud de transferencia del nombre comercial aludido (ver folios 41 al 47 del
expediente principal). Por lo anterior solicita, se acoja la apelacion y se continde con el tramite

de la solicitud.
CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del analisis del expediente, se observa que

el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion de las 10:30:55 horas del 31 de

mayo de 2016, le previno textualmente al petente:
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“...El titular actual del nombre comercial es ZAYGUMP S.A, y no como lo indica en la
solicitud “OSCAR ZAMORA ARGUEDAS”; por lo que debe aclarar cudl es el titular
actual y cudél es el nuevo nombre. Indicar expresamente si se trata de un cambio de
nombre simple, o por fusion. (Art, 32 inciso c, Ley de Marcas).

Aportar el documento de cambio de nombre o fusion, con el tramite de legalizacion y
autenticacion al efecto. (Art. 32 inciso f, Ley de Marcas).

Se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrd por abandonada la gestion
conforme al articulo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. ... (v.f 07).

Por su parte el representante de la compafiia ZAYGUMP S.A, mediante escrito del 6 de junio
de 2016, se pronuncia sobre los requerimientos sefialados por el Registro, a efectos de subsanar
su solicitud y responde a folio 9 del expediente que se trata de un cambio de nombre simple
para que en vez del titular actual el nombre comercial aparezca a nombre de una persona fisica.
Sin embargo, presenta copia simple de un contrato de opcion de compra con garantia prendaria,
en donde uno de los bienes que estan en opcion es el nombre comercial. En base a ello el
Registro por medio del auto de prevencion de las 11:55:31 horas del 15 de junio de 2016, a
folio 15 le indica al gestionante que visto lo anterior, de lo que se trata es de un traspaso y en
este momento lo que existe es una opciodn, por lo que le previene presentar el contrato de venta.
Dicha resolucion le fue debidamente notificada a la parte el 15 de junio de 2016, tal y como
consta a folio dieciséis vueltos del expediente de marras.

Asi las cosas, cabe destacar que el plazo para cumplir con lo prevenido por el a quo concluia
el 22 de junio de 2016, sin que la parte para ese momento cumpliera a cabalidad con los
requerimientos de ley que le habian sido prevenidos por el Registro, sea, respecto del
documento de traspaso y sus respectivas formalidades conforme lo dispone el articulo 31
incisos ), e) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Siendo que el solicitante
insiste y presenta nuevamente el contrato de opcién debidamente firmado, por lo que, el

Registro de la Propiedad Industrial resuelve el abandono y archivo del expediente.
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Cabe recordar al recurrente que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su articulo 9°,
dispone que la solicitud de registro sera presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial,
y serd examinada por un calificador de dicho Registro, quien verificara si esta cumple con lo
dispuesto en la Ley y su Reglamento, y en su defecto notificara al solicitante para que subsane
el error 0 la omision dentro de un plazo de quince dias habiles establecidos por ley, el cual

empezaran a correr a partir de su debida notificacion.

Ahora bien, merece tenerse presente el supracitado numeral 13 de la Ley de la materia, que
regula 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 los requerimientos del articulo 9° de
la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su parrafo segundo establece la posibilidad de
subsanar la omision de alguno de esos requisitos o cualquier ambigiiedad que presente la
solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince dias habiles 'y “...bajo el

apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud”. (articulo 13 ibidem).

Asi las cosas, merece recordar al apelante que la prevencién en una “advertencia, aviso ...
Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. ... Prdctica de las diligencias necesarias para
evitar un riesgo”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27°
edicién, Editorial Heliasta. 2001. pag. 398). La no subsanacion, la subsanacion 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, y en este caso, como

lo establece el numeral 13 de cita, se considera abandonada la solicitud.

De tal forma que si a partir de la debida notificacion el solicitante no subsana los defectos de
forma sefialados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de analisis,
sobreviene la preclusién, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el
transcurso del tiempo, de ahi que el articulo 13 de la Ley de Marcas ordena al Organo Registral

a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral
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marcario, se ven sometidas al principio de celeridad y ante la omision de formalidades en el

plazo estipulado, sobreviene la penalidad supra indicada.

Ahora bien, la parte interesada si bien presenta ante este Tribunal el contrato de venta del
nombre comercial con la solicitud correspondiente, cabe indicar, que este no es el momento
procesal oportuno porque ya se le vencio el plazo otorgado por la administracion registral
conforme asi lo establece el citado articulo 13 de la Ley de Marcas. Siendo que el Tribunal no
es quien tiene que comenzar con el tramite respectivo, sino que ello es competencia exclusiva
de la oficina de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, por lo que, lo que corresponde
es iniciar nuevamente el procedimiento, presentando directamente al Registro los documentos

que constan a folios del 41 al 47 del expediente principal.

Sin embargo, analizado el contrato de venta constante de folio 43 al 47 del expediente de
marras, se observa que dicho instrumento incumple con el articulo 69 de la Ley de Marcas y
otros Signos Distintivos, donde especificamente se indica, que “el nombre comercial sélo puede
transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea o con la parte de la empresa
o el establecimiento que lo emplea”. Visto los documentos tanto la opcion de venta como el
contrato de venta, ambos refieren a la venta de activos entre una sociedad a una persona fisica,
pero Unicamente de los bienes que alli se indican, entre ellos el nombre comercial “Hielo
Pampero”, pero de modo alguno se traspasa la sociedad o establecimiento que es titular o que

usa ese nombre en el comercio.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar
el recurso de apelacion presentado por el sefior Oscar Zamora Arguedas, apoderado
generalisimo de la empresa ZAYGUMP S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro
de la Propiedad Industrial a las 08:52:43 horas del 29 de junio de 2016, la que en este acto se

confirma en todos sus extremos, declarando el abandono y archivo de la solicitud.
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QUINTO. 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, 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
Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el
recurso de apelacion presentado por el sefior Oscar Zamora Arguedas, apoderado generalisimo
de la empresa ZAYGUMP S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las 08:52:43 horas del 29 de junio de 2016, la cual se confirma. Se da
por agotada la via administrativa. 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.

Norma Urena Boza

Leonardo Villavicencio Cedefio llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora.
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