TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0479-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fabrica y comercio “TRIX”
GENERAL MILLS, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-1098)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N°1390-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con cuarenta

minutos del seis de diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelaciéon interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor,
abogado, vecino de San José, cédula de identidad nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en
su condicion de Apoderado Especial de la empresa GENERAL MILLS, INC., que se rige
por las leyes de Delaware, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a las nueve horas con veintidés minutos y tres segundos del dieciséis de abril de dos

mil doce.
RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de
Febrero de 2012, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condicién antes
indicadas, presentd solicitud de inscripcion de la marca fabrica y comercio “TRIX” , para
proteger y distinguir: En clase 29,carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de
carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas;
jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles;
bocadillos (snacks) a base de frutas. En clase 32, cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras

bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones
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para elaborar bebidas; jugos de frutas y vegetales; concentrados, siropes y polvos usados en la
preparacion de bebidas gaseosas, bebidas de frutas y jugos de frutas; sirope de malta para
bebidas; sirope para preparar limonada; siropes para bebidas; siropes para preparar bebidas de
frutas; siropes para preparar bebidas gaseosas; extractos de frutas no alcoholicos usados en la
preparacion de bebidas; bebidas no alcohdlicas que contienen extractos de frutas y vegetales;
bebidas no alcoholicas en polvo o granuladas hechas de fruta; jugo de tomate; bebidas no

alcohdlicas preparadas con extracto de cola; bebidas isotonicas.

I1. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolucion dictada a las nueve horas
con veintidoés minutos y tres segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, dispuso, rechazar

la inscripcion de la solicitud presentada.

I11. Que inconforme con la citada resolucion, el Licenciado Peralta VVolio, mediante escrito
presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de Abril del 2012, interpuso

recurso de apelacion y posteriormente expresé agravios.

IV. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion fuera del plazo legal
toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no cont6 con el Organo Colegiado del 12 de
mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Urefa Boza, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO.EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto,

no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. NULIDAD DE LO ACTUADO. Analizado el expediente venido en alzada y

sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir sobre la obligacion que
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tiene el Registro de la Propiedad Industrial, de cumplir con la observancia de un requisito
indispensable en todas las resoluciones finales que dicho Registro ha de emitir, en cuanto a
que debe pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan
sido objeto de la presente diligencia, a la luz de lo dispuesto en el numeral 155 del Codigo
Procesal Civil, norma que resulta de aplicacion supletoria tanto en los procedimientos
desarrollados por el a quo, como en aquellos que resultan de competencia de este Tribunal, de
conformidad con lo que al efecto estipula el inciso f) del articulo 367, en relacion con el
numeral 229.2, ambos de la Ley General de la Administracién Publica, debido a la
inexistencia de disposicion expresa dentro de la legislacion registral, que determine las
formalidades y requisitos que deben llevar las resoluciones finales que se dictan dentro de

unas diligencias administrativas conocidas por los Registros que integran el Registro Nacional.
Al respecto, el articulo 155 de cita, dispone en lo que interesa, lo siguiente:

“Articulo 155.- Las sentencias deberan resolver todos y cada uno de los
puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separacion del
pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere
varios. No podran comprender otras cuestiones que las demandadas, ni
conceder méas de lo que se hubiere pedido. Se formularan con los siguientes
requisitos. ...4) La parte dispositiva, que comenzara con las palabras “por
tanto”, en la que se pronunciard el fallo, en lo que fuere posible, en el
siguiente orden: ... ch) Excepciones. d) Demanda y contrademanda, y en caso
de que se acceda a todas 0 a algunas de las pretensiones de las partes, se hara
indicacion expresa de lo que se declare procedente...” (L0 resaltado no es del
original).

El caso bajo analisis, se trata de la solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio
“TRIX”, en las clases 29 y 32 de la Clasificacion Internacional, cuyo registro es denegado por
el Registro de la Propiedad Industrial, en aplicacion del articulo 8 inciso a) de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de que existe un signo marcario inscrito en clase
29 Internacional, para proteger carne, pescado, aves, mariscos, sus subproductos y sucedaneos,
en extractos, ahumados, secos, en conserva, en platillos preparados y otros y vigente hasta el
28 de Abril del 2019 bajo el Registro No. 69907, denominado “TRIK” (DISENO).

Voto N° 1390-2012 3



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Observa este Tribunal, que en la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a
nueve horas con veintidés minutos y tres segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, se
indicO: “es criterio de este Registro rechazar la inscripcion de la marca “TRIX”, dado que
corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, asi se desprende de su
analisis y cotejo con la marca inscrita “TRIK” por cuanto ambas protegen productos en la
clase 297, no obstante, la marca “TRIX” se solicitd ante el Registro de la Propiedad Industrial
en las clases 29 y 32, y no se aprecia en ninguna parte de la citada resolucion que se refiriera a
la clase 32, lo que evidentemente contraviene el principio de congruencia entre lo solicitado y
lo otorgado, toda vez que si bien en el folio 19, en el Resultando 1 se hace una transcripcion
de lo que solicita la empresa apelante en clase 29 y 32, igualmente a la hora de realizar el
cuadro de cotejo se refiere también a la clase 29 y 32, y al hacer todo el anélisis de fondo el
cual inicia en el folio 25, unicamente lo hace en cuanto a la clase 29 internacional, rechazando
en ese sentido el signo por derechos de terceros, sin hacer el analisis sobre la clase 32 que
ademaés fue pedida por el solicitante de la marca, lo cual tampoco se menciond en el POR
TANTO de dicha resolucidn, por lo que concuerda este Organo de Alzada que se debe anular
la resolucion del Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolucion de las nueve
horas con veintidés minutos y tres segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, visible a
folio 19.

Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 704-F-00 de las
15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, dispuso:

"..1V.- [...] Sobre el particular, precisa recordar, que la incongruencia estriba
en la falta de relacion entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso,
sino en sus escritos de demanda o contra demanda como en sus respectivas
contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste se decida algo
diferente a lo querido por los litigantes, sino porgue se omite pronunciamiento
sobre algun extremo sometido a debate, o se otorga mas de lo pedido, o porque
lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene
disposiciones contradictorias..."” (El subrayado no es del original).
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se
declara la nulidad a partir de la resolucion de las nueve horas con veintidés minutos y tres
segundos del dieciséis de abril de dos mil doce y las que pendan de ésta, a efecto de que se
pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la solicitud de registro de
la marca “TRIX”, en las clases de la Nomenclatura Internacional solicitadas.— 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 Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
TNR: 00.42.25

RESOLUCION SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
TNR: 00.42.49

NULIDAD
TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98
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