TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006 0091-TRA-PI.

Solicitud de Renovacion de marca de fabrica y comercio “Prestobarbamax”.
The Gillette Company. Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen N° 42955-04)

VOTO N°217-2006

TRBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con

treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil seis.-

Recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor,
casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad nimero 9-012-480, quien
dice ser apoderado especial de la compafiia THE GILLETTE COMPANY, sociedad
organizada y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en Prudencial Tower
Building, Boston, Massachussetts 02199-8004, Estados Unidos de América, en contra
de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas

treinta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: El dia siete de octubre de dos mil cuatro, el sefior Manuel E. Peralta Volio,
en la representacion con que comparece, solicité al Registro de la Propiedad Industrial
la renovacién por un nuevo periodo de 10 afios, de la marca de fabrica y comercio

“Prestobarbamax”, en clase 8 de la clasificacion internacional.

SEGUNDO: Que el Registro, mediante resoluciones dictadas a las seis horas cincuenta
y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro y de las diez horas
cinco minutos del tres de marzo de dos mil cinco, le previene a dicho representante
aporte el poder que acredita su personeria. Ante dichas prevenciones, el sefior Peralta
Volio solicita se le conceda una prérroga para presentar el documento de poder; para lo
cual el Registro mediante resolucion de las diez horas seis minutos del catorce de junio
de ese mismo afio dos mil cinco, notificada el diecisiete de junio siguiente, le concede

un plazo de seis meses calendario.
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TERCERO: Que en fecha veintinueve de setiembre de dos mil cinco, el sefior Peralta
Volio se apersona al expediente en su calidad de gestor de negocios, solicitando se
continte con el trdmite de renovacion de la marca en referencia; y aporta como garantia

un pagaré por la suma de tres mil colones.

CUARTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolucion dictada a las trece
horas treinta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil cinco, declara
inadmisible por improcedente la gestoria presentada por el sefior Manuel E. Peralta
Volio y declara inadmisible por falta de legitimacion la solicitud de renovacion de la

marca “Prestobarbamax” y ordena el archivo del expediente.

QUINTO: Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le
corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado
la indefension de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o
ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolucion dentro del plazo legal y

previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO.

PRIMERO: Hechos Probados. De interés para la resolucion de este proceso, se tiene

como Unico hecho de esta naturaleza: Que la prérroga de seis meses concedida al
recurrente para que aporte el poder respectivo, vencid el 30 de setiembre de 2005 (folio

9).

SEGUNDO: Hechos no probados. No existen de interés para resolver esta solicitud.

TERCERO: En cuanto al fondo. Planteamiento del Problema. El Registro de la
Propiedad Industrial declara en abandono la solicitud de inscripcion de la marca
Prestobarbamax, al no acreditarse debidamente la personeria del Licenciado Manuel E.
Peralta Volio, como Apoderado Especial de la empresa solicitante, y rechaza la gestoria

oficiosa que interpone dicho sefior en forma interlocutoria.
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CUARTO: Anadlisis del problema: Sobre la figura de la gestoria.

El Derecho Marcario, como una regla de excepcion, ha adoptado la gestoria procesal y
en este sentido el articulo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina

en el tercer parrafo, la procedencia de la representacion de un gestor oficioso al decir:

Articulo 82. ... En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la
propiedad industrial, podra admitirse la representacion de un gestor oficioso que sea
abogado y dé garantia suficiente, que también calificara dicho funcionario, para
responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su

nombre.

Esta disposicion estd intimamente relacionada con los articulos 9 del Reglamento a la
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 286 del Codigo Procesal Civil. Dispone el

primero de estos numerales:

“Gestor. Cuando se admita la actuacion de un gestor oficioso de conformidad con lo
previsto en el articulo 82 de la Ley y 286 del Codigo Procesal Civil, el interesado
debera ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del
plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la
presentacion de la solicitud, de lo contrario ésta se tendra por no presentada y, en el

caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderd el derecho de prelacion”.

De la normativa transcrita es posible deducir los presupuestos que la ley reguld para que
la gestoria procesal sea procedente dentro del procedimiento de inscripcion de una

marca:

e Situacion de gravedad y urgencia, es decir que de la inaccién hubiere de

resultarle perjuicios evidentes al duefio del negocio.

e Calificacion expresa por parte del Registrador de la Propiedad Industrial sobre la
admisibilidad de la representacion mediante gestor oficioso, es decir sobre la

valoracion de la gravedad y urgencia de la gestion.
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e E] gestor tiene que reunir la condicion profesional de ser abogado, debiendo

entenderse que logicamente debe estar debidamente habilitado al efecto.

e Debe rendir garantia a efectos de responder por las resultas del asunto.

e El representado debe ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es
costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en

ambos casos a partir de la fecha de la presentacion de la solicitud.

e Por ser un remedio legal excepcional para intervenir en nombre de un tercero, la
actuacion de un gestor oficioso se circunscribe a las solicitudes iniciales que se
presenten al Registro de la Propiedad Industrial, dado que lo normal dentro del
procedimiento administrativo es que luego intervenga el mandatario
formalmente designado ratificando la pretension administrativa defendida por el
primero. Acreditada esta representacion y verificada la ratificacion no es
procedente la intervencion de nuevos gestores procesales para esa instancia en

especifico.

e Si se omitiere el requisito de la ratificacion dentro del plazo previsto legalmente,
como sancioén se tendra por no presentada la solicitud de que se trate y se
perdera el derecho de prelacion en el caso de una solicitud inicial y

especificamente de un registro de marca.

En lo que se refiere al problema de la legitimacion, que el apelante tratd de solucionar
constituyéndose en gestor oficioso, conforme lo establece el citado articulo 82, parrafo
tercero, cabe advertir conforme lo expuesto, que para que proceda la institucion de la
gestoria, debe cumplirse con el primer presupuesto indicado: que sea aplicada a casos

graves y urgentes calificados por el registrador, y para solicitudes iniciales.

Es oportuno aclarar que la locucién que establece el articulo de cita “...en el caso de

tratarse de una solicitud inicial de registro, perdera el derecho de prelacion.”, es una

consecuencia concreta para esa solicitud inicial, y no, que la gestoria pueda constituirse

en situaciones interlocutorias dentro de cualesquiera de los procesos que se puedan
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presentar al Registro de la Propiedad Intelectual, sean éstos: renovacion, traspaso, o
licencia de uso, entre otros, en los cuales no es necesario el efecto de la prelacion pues

la marca esta inscrita.

Nuestro Codigo Civil, si bien tutela esta figura en los articulos 1044 y 1295 y
siguientes, no la llega a definir; sin embargo, admitida que fue por el derecho procesal,
han merecido mayor puntualizacion los presupuestos que condicionan su procedencia,

expresando al respecto el articulo 286 del Codigo Procesal Civil:

“Es permitido entablar demandas como gestor de un tercero, siempre que de la
inaccion hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueiio del negocio; y a

condicion de rendir garantia de resultas, (...)” (La negrilla no es del original).

En el asunto de marras, el gestionante, previo a solicitar la inscripcién de una marca,
debio verificar que contaba con todos y cada uno de los requisitos que establecen los
articulo 9 y 10 de la Ley de cita, a efecto de que la solicitud cumpla debidamente con
los presupuestos que la normativa le impone, o a lo sumo, contar con el poder de
referencia dentro del plazo que se establece en el citado articulo 13 y no utilizar una
institucion, cuya normativa es clara en que su uso se da al inicio de una solicitud, sea

cualesquiera de las contempladas en materia de propiedad intelectual.

Es por ello, que bien hace el Registro en declarar inadmisible por improcedente la
gestoria presentada por el sefior Peralta Volio, pues como se indicéd supra, tal instituto
procesal es de caracter extraordinario, y procede restrictivamente en los casos previstos
por la normativa citada y no en forma antojadiza, para pretender subsanar un error que
interlocutoriamente fue senalado por el Registro, y que debid prever el recurrente en
forma previa a tomar la decision legal de presentar la renovacion de una marca, incluso,
ese instituto pudo haber sido usado en forma inicial y siguiendo los presupuestos de

ratificacion que la normativa indica dentro de los plazos impuestos.

QUINTO. Sobre la figura del poder y el saneamiento del procedimiento. Consta en

el expediente, solicitud del apelante para que se le otorgue una prorroga a fin de
presentar el documento de poder solicitado por el Registro para demostrar su

legitimacion.
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Ante lo pedido, el Registro mediante resolucion de las diez horas seis minutos del
catorce de junio de dos mil cinco, le concedi6 a la sociedad solicitante un término de
seis meses calendario a partir del 30 de marzo de 2005, para aportar el poder de
referencia, resolucion que le es notificada el diecisiete de junio de dos mil cinco,
prevencion que no fue cumplida por el gestionante Peralta Volio, en su calidad indicada,
y en su lugar se constituyd, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad
Industrial el 29 de setiembre de 2005 como gestor de negocios, lo cual conforme lo
expuesto no es procedente, y por ello el Registro resolvid correctamente en cuanto a la
gestoria procesal. Sin embargo, ante una politica de saneamiento de este Tribunal, a
efecto de no causar ninglin perjuicio al gestionante y dado que el Registro mismo
mediante resolucion del 3 de marzo de 2005 (folio 7) le previno la presentacion de un
poder cuyos requisitos alli indicados tienden a confundir al interesado, el Tribunal
mediante resolucion del 12 de junio de 2006 (folio 34) previno un nuevo poder que fue
presentado correctamente por la Licda. Arias Chacén, que cumple con las formalidades
requeridas por ley, donde se demuestra que Marianella Arias Chacon es apoderada, y
quien ratifica todo lo actuado por Manuel E. Peralta Volio en forma general,
entendiendo como tal sus actuaciones totales incluida la solicitud inicial. Es por estas
razones que el Tribunal debe revocar la resolucion venida en alzada y declarar con lugar
en todos sus extremos, el recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Manuel E.

Peralta Volio, en la calidad referida.

SEXTO: Lo que debe resolverse. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina

expuestas, se declara con lugar en todos sus extremos el recurso de apelacion
interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la calidad referida, contra la
resolucion de las trece horas, treinta y cinco minutos, del ocho de noviembre de dos mil
cinco, la que en este acto se revoca en cuanto a la falta de legitimacion y archivo del
expediente. Proceda el Registro a continuar con el procedimiento si otro defecto no lo

impide.

POR TANTO

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuesta, se declara con lugar el

recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su
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condicién de apoderado especial de la empresa The Gillette Company, contra la
resolucion de las trece horas, treinta y cinco minutos, del ocho de noviembre de dos mil
cinco, la que en este acto se revoca en cuanto a la falta de legitimacion y archivo del
expediente. Proceda el Registro a continuar con el procedimiento si otro defecto no lo
impide. 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, para lo de

su cargo. NOTIFIQUESE.

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martinez Rodriguez Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde Lic. Adolfo Durdan Abarca
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