TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0924-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y de comercio “EXTREMEFRUIT”
ALINTER S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen nimero 2014-7151)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N°649-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las quince

horas con quince minutos del dos de julio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el licenciado Néstor Morera
Viquez, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad
namero uno-mil dieciocho-novecientos setenta y cinco, en su condicion de apoderado especial
de la empresa ALINTER S.A., domiciliada en San José, Costa Rica, Curridabat, exactamente
de la BMW cien metros al Este y ciento cincuenta al Norte, en contra de la resolucion final
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos,

cuarenta y ocho segundos del treinta y uno de octubre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el
veinte de agosto del dos mil catorce, el licenciado Néstor Morera Viquez, de calidades y
condicion indicadas al inicio, solicita la inscripcién de la marca de fabrica y de comercio
“EXTREMEFRUIT?”, para proteger y distinguir “Carne, pescado, carne de ave y carne de

caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas,
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secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lacteos, aceites y

grasas comestible”, en clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza,

SEGUNDO. Que mediante resolucion final dictada a las diez horas, cincuenta y ocho minutos,
cuarenta y ocho segundos del treinta y uno de octubre del dos mil catorce, el Registro de la

Propiedad Industrial rechaza la inscripcion de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el doce de noviembre del dos mil catorce, el
licenciado Néstor Morera Viquez, en representacion de la empresa ALINTER S.A,,
interpuso recurso de apelacidon en contra la resolucion supra citada, y el Registro referido,
mediante resolucion dictada a las catorce horas, veintiln minutos, cuarenta y cinco segundos
del trece de noviembre del dos mil catorce, admite el recurso de apelacion, y es por esta

circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciacién del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y
se han observado causales, defectos u omisiones que pueden provocar la indefension de los
interesados o a la invalidez de lo actuado, dictdndose esta resolucion dentro del plazo legal y

previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra

hechos que como tales incidan en la resolucion de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra

hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolucion.
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TERCERO. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la
Propiedad Industrial resolvio rechazar la inscripcion de la solicitud presentada por la empresa
ALINTER, S.A., al determinar que el signo marcario propuesto “EXTREMEFRUIT” resulta ser
engafioso en relacion a los productos a proteger, de conformidad con el articulo 7 inciso j) y

péarrafo final, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa recurrente interpuso recurso de apelacion contra la resolucion
venida en alzada, sin embargo, no presenta argumentos para desvirtuar lo indicado en dicha
resolucion. No obstante, y en virtud de la audiencia conferida por esta Instancia, mediante
resolucion dictada a las diez horas del seis de mayo de dos mil quince, en escrito presentado
ante este Tribunal el veintinueve de mayo del 2014, argumenta que, procede a limitar la
solicitud de inscripcion de la marca para los siguientes productos: “Frutas, frutas en conserva,
congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, y compotas”, de esta manera se deduce que se
cumple el fundamento juridico establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,
articulo 7, parrafo final, que establece: “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo
compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o
servicio, el registro solo sera acordado para este producto o servicio”. Es asi, que realizada la
limitacion indicada, la marca cumple con los requisitos previstos en la legislacion, ya que la
marca estad relacionada directa o indirectamente con frutas, sea porque los productos estan

hechos de frutas o porque esta es su naturaleza.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal debe
advertir al Registro de la Propiedad Industrial que la Administracion Registral no solo debe
resguardar los principios registrales, sino también aplicar otros que se encuentran dentro del
principio de legalidad y que son atinentes al acto administrativo propiamente. Sobre este punto
en particular es necesario recordar, que el acto administrativo constituye la manifestacion de la
actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administracion para expresar su
voluntad, destinada a producir efectos juridicos, garantizando y cumpliendo cabalmente con el

derecho de respuesta para con los administrados a su derecho de peticion como derecho
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fundamental constitucional. Asi, el acto administrativo sera valido y eficaz en el tanto sus
elementos subjetivos y objetivos de caracter sustancial sean conformes con el ordenamiento

juridico.

Dentro de tales elementos se encuentran el motivo, el contenido y el fin, estando debidamente
regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la Ley General de la
Administracion Publica.

En lo que respecta al motivo, la Sala Constitucional ha reiterado la obligacion de la
Administracion Publica de fundamentar o motivar debidamente los actos que le compete
dictar, pudiéndose citar, entre otros, los VVotos Numeros 2002-3464 de las 16:00 horas del 16
de abril del 2002 y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002. De igual manera,
este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasion de ahondar sobre el elemento de la
motivacion, al apuntar con respecto a ésta que: “[...] constituye un requisito esencial del
acto administrativo, por lo cual la Administracion se encuentra obligada a expresar en
forma concreta las razones que la inducen a emitir un determinado acto, consignando los
hechos o antecedentes que le sirven de asidero factico, amén del fundamento juridico o
derecho aplicable. Segun la doctrina, la motivacion consiste en exteriorizar, clara y
sucintamente, las razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto
administrativo [...] Dentro de esta linea de pensamiento, resulta imprescindible recordar
que constituye base esencial del régimen democratico y del estado de Derecho, la
exigencia al Estado de hacer publicas las razones de hecho y de derecho que justifican la
adopcion de una determinada decisién administrativa. En la practica, tal requisito obliga
a que la parte dispositiva o resolutiva del acto administrativo, vaya precedida de una
exposicion de las razones que justifican tal decision. La omision de la motivacion del acto
administrativo, como elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro
ordenamiento juridico con la nulidad del acto [...].” (Considerando Segundo, Voto No.
001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos No. 21-
2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y No. 111 de las 10:10 horas del 28 de
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agosto de 2003, todos de este Tribunal), debiéndose acotar que el articulo 136 de la Ley
General de la Administracion Pdblica, detalla los actos administrativos que deben ser

motivados, incluyendo dentro de tales actos aguellos gue impongan obligaciones, 0 gue

limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos.

En este sentido, la motivacion resulta un elemento esencial del acto que aprueba o rechaza una
gestion administrativa. En el caso que nos ocupa, se considera violatorio del debido proceso,
que el Registro haya rechazado la solicitud de inscripcion de la marca “EXTREMEFRUIT?,
determinando para ello, que la misma es engafiosa en cuanto a los productos que desea
proteger en clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza, al amparo de lo que establece el
articulo 7 inciso j) y parrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin
embargo, dentro del anélisis de fondo se desprende que se limita la solicitud conforme al
parrafo final del precitado numeral, a efectos de que pueda inscribirse el signo peticionado
Unicamente para proteger y comercializar “frutas”, situacion que induce que el contenido en la

motivacion sea incongruente con la realidad juridica en el presente proceso.

Aunado a ello, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante Voto No.
07390-2003 del 22 de julio de 2003, respecto de la motivacion de los actos administrativo, en

lo que nos interesa, afirmo:

“..., IV.- Sobre la motivacién del acto administrativo.- Reiteradamente
ha reconocido este Tribunal que existe para la Administracion Publica la
obligacion de motivar los actos descritos en el articulo 136 de la Ley
General de la Administracion Publica, lo cual constituye un elemento
integrante del debido proceso y en virtud de tal requerimiento, se hace
necesario que la Administracion brinde un criterio razonable respecto a
los actos y resoluciones administrativas que adopte. Sobre este particular

la Sala Constitucional ha reconocido lo siguiente:
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"En cuanto a la motivacion de los actos administrativos se debe entender
como la fundamentacion que deben dar las autoridades publicas del
contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y
de derecho, y el fin que se pretende con la decision. En reiterada
jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivacion de los
actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del
debido proceso asi como del derecho de defensa e implica una referencia
a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado
conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales
se le deniega una gestion que afecta sus intereses o incluso sus derechos
subjetivos”. (Sentencia nimero 07924-99 de las diecisiete horas con
cuarenta y ocho minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa

y nueve)

En este sentido, tal y como se desprende de la anterior cita jurisprudencial se logra determinar
que el acto administrativo ejercido por el Registro de la Propiedad Industrial carece del
razonamiento l6gico juridico por medio del cual se procedié con el rechazo de la solicitud de
inscripcion de la marca de fabrica y de comercio “EXTREMEFRUIT” en clase 29 de la
Clasificacion Internacional de Niza, presentada por la empresa ALINTER, S.A., y por
constituir este Tribunal un érgano especializado de control de legalidad, y ser de su
competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede a
declarar la nulidad de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez
horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y ocho segundos del treinta y uno de octubre del
dos mi, catorce, con fundamento en todo lo expuesto, y los articulos 128, 133, 136.1.a), 158,
162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administracion Publica y por el articulo 197
del Cédigo Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal). Con el
propésito de enderezar el procedimiento y no perjudicar los intereses de las partes
involucradas en el presente asunto; el Registro de instancia debe emitir un nuevo

pronunciamiento tomando en consideracion las anteriores argumentaciones.
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Finalmente, cabe sefialar por parte de este Organo de alzada, que por la forma en que se resuelve
el presente caso, no se hace pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni tampoco respecto de
las manifestaciones externadas por la parte en este proceso.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara la nulidad de
lo actuado a partir de la resolucién final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las
diez horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y ocho segundos del treinta y uno de octubre del
dos mil catorce, inclusive, a efecto, que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda
éste a emitir un nuevo pronunciamiento conforme al mérito del expediente. 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.- NOTIFIQUESE.-

Norma Urefa Boza

Pedro Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
TNR: 00.42.25

RESOLUCION SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
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