TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1149-TRA-PI

Oposicion a inscripcion de la marca de fabrica y comercio: “BINGO 6” (DISENO)
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8205-2008)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 238-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte

minutos del ocho de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal Recurso de Apelacion formulado por el sefior Abundio Gutiérrez
Matarrita, mayor, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad nimero 5-
058-884, en su condicién de Presidente, con facultades de apoderado generalisimo sin
limite de suma de la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE, con cédula
de persona juridica nimero 3-007-045617, contra la resolucién emitida por el Registro de la
Propiedad Industrial, a las trece horas, dieciocho minutos, cincuenta y nueve segundos del

veintitrés de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que con fecha veintidds de agosto de dos mil ocho, la Licenciada Marianella
Arias Chacon, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula
de identidad numero 1-679-960, en representacion de la empresa METRONIA,
SOCIEDAD ANONIMA, sociedad organizada conforme a las leyes de Espafia, solicita la

inscripcion de la marca de fabrica y de comercio “BINGO 6” (DISENO), cuyo “diseiio
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consiste en la palabra BINGO escrita con caracteres estilizados, colocada ligeramente
inclinada; debajo de esta palabra esté colocado el nimero 6. El disefio es de color dorado
con bordes color negro. Se hace RESERVA de los colores dorado y negro ”, para proteger
y distinguir: “Aparatos de entretenimiento adaptados para uso con pantalla externa o
monitor, tales como equipos electronicos para salas de bingo, equipos de video y de
sonido, aparatos Opticos de medida, de sefializacién, de control (inspeccion), aparatos
para el registro, transmision, reproduccion de sonido o0 imagenes, maguinas recreativas,
maquinas tragamonedas, cajas registradoras, maquinas de calcular y equipos para el
tratamiento de la informacién (procesos de datos), tarjetas magnéticas, tarjetas con chip ”,
en clase 09 de la Clasificacion Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos correspondientes, mediante escrito presentado
ante el Registro de la Propiedad Industrial el dia veintiocho de noviembre de dos mil ocho,
suscrito por el sefior Oscar Robert Aguilar, mayor, casado, Médico, vecino de San Ramén
de Tres Rios, con cédula de identidad 1-243-740 en su condicion de Presidente con
facultades de Apoderado Generalisimo sin Limite de Suma de la Junta de Proteccion

Social de San José, present6 oposicion contra la inscripcion del signo distintivo solicitado.

TERCERO. Que mediante resolucion dictada a las trece horas, dieciocho minutos,
cincuenta y nueve segundos del veintitrés de julio de dos mil nueve, el Registro de la
Propiedad Industrial resolvi6 declarar sin lugar la oposicion interpuesta por la JUNTA DE
PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE, acogiendo la inscripcion del signo solicitado,

resolucion que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde, y
no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefension a las partes e
interesados, o la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion dentro del plazo legal y

previas las deliberaciones de rigor.
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Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que
por ser el objeto de este proceso, un asunto de puro derecho, no existen hechos con tales

caracteres importantes para la resolucion del presente asunto.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto, el Registro de
la Propiedad Industrial declaré sin lugar la oposicion interpuesta por el representante de la
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE, contra la solicitud de inscripcion
de la marca de fabrica y de comercio “BINGO 6” (DISENO) en clase 09 de la
Clasificacion Internacional, presentada por la empresa METRONIA, S.A., aceptando su
inscripcion, aduciendo que ese Registro es el rgano encargado de administrar la propiedad
intelectual, tal como lo dispone el articulo 91 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, por lo tanto carece de competencia para valorar otros aspectos ajenos al
cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha ley, esto implica que este Registro no
puede entrar a determinar si la empresa solicitante del registro de la marca incurre 0 no en
actos que contravengan el articulo 2 de Ley de Loterias.

Considera el Registro, luego del analisis de la marca propuesta, que la misma cuenta con un
disefio particular de la palabra bingo, gozando de novedad y distintividad, ya que permite
con facilidad distinguir los productos que protege, siendo registrable en virtud de que no

incurre en alguna de las causales establecidas en los articulos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Por su parte, el representante de la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN
JOSE, solicita sea anulada la resolucion apelada, manifestando en sus agravios que, para su

representada es claro que no es en esta via que puede determinarse o no la comision de un
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delito, que su intencion fue relacionar la normativa y la jurisprudencia que respalda el
derecho de esa Junta, que es la Unica entidad publica autorizada y reconocida en nuestro
pais para administrar, distribuir y vigilar TODOS LOS JUEGOS DE AZAR Y
SIMILARES. Que el registro de una marca relacionada con juegos de azar y loterias, puede
causar confusién en el puablico, pues podria suponer que la misma cuenta con la
autorizacion de la Junta de Proteccidn Social, siendo que, por el contrario, esa inscripcion
ocasionaria grandes perjuicios econdémicos a esa Institucion y a los programas sociales que
se benefician con los ingresos que producen las loterias. Que en aplicacién del Principio de
Legalidad, el Registro debe tomar en cuenta la competencia de la Junta al momento de
valorar la oposicién presentada, pues en dicha oposicion su pretension no es que el Registro
determine si la empresa solicitante incurre 0 no en actos que contravengan la Ley de
Loterias, sino que se opone a la inscripcion de la marca pues claramente violenta tanto esa
ley como la potestad reguladora que tiene la Junta de Proteccion Social sobre los juegos de
azar y sus signos, asi como de los bingos. EI Registro de la Propiedad Industrial, debe
observar, dentro del mismo Principio de Legalidad, no solamente la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, sino todas las leyes que regulan las actividades de TODO el Estado, ya
que, de acuerdo con el articulo 129 de nuestra Constitucion Politica, no puede alegarse
desconocimiento de la ley, pues estas son de acatamiento obligatorio. Asimismo, para la
Autoridad Registral, como entidad publica, es obligatoria la denuncia de un delito y no

puede ignorarlo invocando la aplicacion de otra ley.

TERCERO. Vistos los argumentos expuestos, tanto del Registro para acoger la inscripcion
de la marca, como de la opositora y apelante, este Tribunal considera necesario transcribir
algunos articulos de la Ley de Loterias (Ley No. 7395 de 03 de mayo de 1994), de la Ley
de Rifas y Loterias (Ley No. 1387 de 21 de noviembre de 1951), asi como de la Ley que
Autoriza el cambio de nombre de la Junta de Proteccion Social y establece la distribucion
de rentas de las Loterias Nacionales (Ley No. 8718 de 17 de febrero de 2009) que resultan

fundamentales para la resolucion de la problematica expuesta:
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Ley de Rifas y Loterias. Ley No. 1387 del 21 de noviembre de 1951:

“ARTICULO 1°.- Se entiende por loteria toda operacion destinada a procurar ganancias
por medio de la suerte entre personas que han pagado o convenido pagar su parte en el
azar.

Quedan prohibidas las loterias, con excepcion de la Loteria Nacional a que se refiere la
ley N° 1152 (37), de 13 de abril de 1950, cuya administracion la tendra exclusivamente la

Junta de Proteccién Social de San José...”

ARTICULO 2°.- Se entiende por “rifa” el sorteo o juego de azar de una cosa, con animo
de lucro, que se efectia generalmente por medio de billetes, acciones o titulos y otras

formas similares.

Cuando para realizar las rifas autorizadas se usen libros o talonarios, deberan llevar el

sello de la Gerencia General de la Junta de Proteccion Social...”

ARTICULO 5°.- La introduccidn al pais de billetes de loterias prohibidas, o de cualquier
documento, instrumento u objeto que las represente, constituird contrabando en perjuicio
de la Junta de Proteccion Social de San José, y los responsables seran reprimidos con

prision de seis meses a un afio...”

Ley de Loterias, que es Ley No. 7395 de 05 de mayo de 1994:

“ARTICULO 1.- La Junta de Proteccion Social de San José, en adelante denominada "La
Junta", tendra personalidad juridica propia.(...)
ARTICULO 2.- La Junta sera la unica administradora y distribuidora de las loterias,

excepto del Juego Crea. (...)

Prohibense todas las loterias, tiempos, rifas y clubes, cuyos premios se paguen en efectivo,
con excepcion del Juego Crea y de los emitidos por la Junta, segun se establece en la Ley
de Rifas y Loterias No. 1387 del 21 de noviembre de 1951.... "
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Ley No. 8718 de 17 de febrero de 2009. Autorizacion para el cambio de nombre de la
Junta de Proteccion Social y Establecimiento de la distribucion de rentas de las loterias

nacionales.

“ARTICULO 1.- Cambio de nombre de la Junta de Proteccion Social de San José.
Sustitiyese el nombre de la Junta de Proteccion Social de San José por el de Junta de
Proteccién Social. En consecuencia, en todas las disposiciones legales y reglamentarias

eXistentes, debera leerse en lugar de “Junta de Proteccion Social de San José”, “Junta de

Proteccion Social”.

ARTICULO 2.- Naturaleza juridica y funciones de la Junta de Proteccion Social. La
Junta de Proteccién Social es un ente descentralizado del Sector PuUblico; posee
personalidad juridica y patrimonio propios, asi como autonomia administrativa y
funcional para el desempefio de sus funciones. Tendra a su cargo, en forma exclusiva, la
creaciéon, administracion, venta y comercializacion de todas las loterias, tanto las
preimpresas como las electrénicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loterias
y otros productos de azar, en el territorio nacional, a excepcion de los casinos; sin
perjuicio de las concesiones o autorizaciones que otorgue para la administracién o
comercializacion de estos productos, en cumplimiento de los fines publicos asignados,
para la aprobacién de la concesidén o autorizacion respectiva, sera necesario el voto de
dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva.

También, corresponde a la Junta de Proteccion Social la exclusividad en la realizacién de
todo tipo de rifas, tanto las preimpresas como las electronicas, excepto las realizadas
para fines promocionales, en las cuales no deberd mediar cobro alguno para su
participacion; ademas de las efectuadas por asociaciones, fundaciones y entidades de bien

social, cuyas utilidades se destinen a esos fines...”
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De la normativa trascrita se deduce entonces que, efectivamente la Junta de Proteccion
Social es la Gnica institucion estatal con potestad de administracion y distribucion de
loterias, sea que tiene “...a su cargo, en forma exclusiva, la creacion, administracion,
venta y comercializacion de todas las loterias, tanto las preimpresas como las
electronicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loterias y otros productos de
azar, en el territorio nacional, a excepcion de los casinos...” asi como “...Ia realizacion
de todo tipo de rifas..” con excepcion de aquellas con fines promocionales en que no medie
cobro alguno. Sin embargo, advierte este Tribunal, la competencia asignada a dicho ente
estd directamente relacionada con el propio ejercicio de esa actividad, es decir con la
practica de juegos de azar y la realizacion de rifas y loterias, entendiendo como “loteria”
“... toda operacion destinada a procurar ganancias por medio de la suerte entre personas
que han pagado o convenido pagar su parte en el azar...” y “rifa” “el sorteo o0 juego de
azar de una cosa, con animo de lucro, que se efectia generalmente por medio de billetes,

acciones o titulos y otras formas similares. ”

En este mismo sentido, resulta claro para esta Autoridad, que el articulo 5 de la Ley de
Rifas y Loterias, citado por el recurrente como fundamento de su apelacién, al prohibir
expresamente la “introduccion a nuestro pais de billetes de loterias prohibidas, o de
cualquier documento, instrumento u objeto que las represente”, se refiere a la distribucion
en nuestro territorio de billetes, documentos propios de juegos de azar que se realizan en

otros paises y no de los instrumentos y productos que pretende proteger la marca solicitada.

Conforme con todo lo anterior, considera este Tribunal que, ni de la literalidad de los
preceptos legales trascritos, ni de una interpretacion de sus contenidos, se puede inferir
alguna limitante a la inscripcion de marcas destinadas a proteger los productos, en si
mismos, sea, aparatos de entretenimiento adaptados para uso con pantalla externa o
monitor, tales como equipos electronicos para salas de bingo, equipos de video y de sonido,
aparatos opticos de medida, de sefializacion, de control (inspeccién), aparatos para el
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registro, transmisién, reproduccion de sonido o imagenes, maquinas recreativas, maquinas
tragamonedas, cajas registradoras, maquinas de calcular y equipos para el tratamiento de la
informacidn (proceso de datos), tarjetas magnéticas, tarjetas con chip. Debe advertirse que
esos productos, por si, no infringen norma alguna, éstos productos no se encuentran

prohibidos sino el ejercicio de la actividad propiamente.

En este orden de ideas, la inscripcion de la marca es un acto independiente del uso efectivo
de la misma, su registro no se puede coartar pues el articulo 39 de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos establece un término de 5 afios a partir de su registracion, para que
pueda procederse a interponer la solicitud de anulacién por falta de uso:
“Articulo 39°- Cancelacion del registro por falta de uso de la marca.
A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del
registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelaré el registro de
una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco afios
precedentes a la fecha de inicio de la accion de cancelacion. El pedido de
cancelacién no procedera antes de transcurridos cinco afios contados desde la
fecha del registro de la marca.
(...)
Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco afios contados
desde la fecha de concesion del registro respectivo, tal uso solo impedira la
cancelacion del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha
en que se presente el pedido de cancelacion.
Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o
servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelacion del registro se
resolvera en una reduccién o limitacién de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro y eliminara aquellos respecto de los cuales la marca no

’

se ha usado.’
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Si existe 0 no la posibilidad de un uso posterior a la inscripcion del signo, no es un aspecto
susceptible de calificar por la instancia registral, pues se estaria ante una especie de
censura previa, la cual resulta improcedente dado el tiempo establecido en el articulo 39

transcrito.

Y es que no podria ser asi, puesto que la posibilidad real de comercializacion de los
productos a proteger, o la realizacion de la actividad a que estan destinados, no es un
aspecto que legalmente pueda frenar la inscripcién de una marca aduciendo el privilegio o,
para nuestros efectos, el monopolio de esa actividad. Eso seria ir mas alla de lo permitido a
los funcionarios publicos, en cuyo caso si seria una violacion al principio de legalidad, tal
como sostiene el Registro en la resolucion apelada y no lo contrario, como afirma el
apelante. La inscripcion de marcas y los respectivos permisos de comercializaciéon y
explotacion de un producto o el ejercicio de una actividad, son dos temas aparte y de
conocimiento por parte de distintas autoridades, y en este caso la actividad misma de los
juegos de azar, rifas o loterias, no es un asunto que pueda ser valorado dentro del &mbito

del registro de marcas.

En el presente asunto, si la marca solicitada no incurre en ninguna de las prohibiciones
establecidas en los articulos 7 (razones intrinsecas) u 8 (razones extrinsecas) para ser
rechazada, el Registro debe acogerla. Por ello, el conjunto de normas citadas no podra
ser fundamento legal para el rechazo a la inscripcion de la marca “BINGO 6” (DISENO),
solicitada por la empresa METRONIA S.A. Siendo que, para que la marca solicitada
pueda realmente ser explotada dentro del mercado, ademas de estar inscrita, tendra que
contar con las autorizaciones que corresponda, pero el Registro de la Propiedad Industrial
como parte integrante del Registro Nacional, debe cumplir con su funcion de inscripcién
regulada en el articulo primero de la Ley Sobre Inscripcion de Documentos en el Registro

Publico, que en lo que interesa expresa:
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“Articulo 1. El proposito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los
bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se lograra mediante
la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al tramite de documentos,
su objetivo es inscribirlos. (...) Son contrarios al interés pablico las disposiciones o
los procedimientos que entorpezcan esos tramites o que, al ser aplicados, ocasionen

tal efecto.”

Asi las cosas, en relacion a los agravios expuestos por el apelante, no puede aceptar esta
Autoridad el alegato de que el registro del signo solicitado pueda causar grandes perjuicios
econdmicos a su representada y a los programas sociales que esta beneficia, o pueda crear,
en el publico consumidor, la idea errénea de que la marca cuenta con la autorizacion de esa

institucion.

Tampoco, en aplicacion del Principio de Legalidad y dentro de su marco de calificacion,
resulta obligatorio para la Autoridad Registrar considerar la potestad reguladora que ha
sido asignada a la Junta de Proteccion Social en lo relativo a los juegos de azar, en virtud de
que lo solicitado es el registro de un signo marcario relacionado con determinados
productos y no con una actividad que, efectivamente, debe ser administrada y controlada
por esa institucion. El registro del signo solicitado, por si mismo, no se configura como el
guebrantamiento de las Leyes en que fundamenta el apelante el recurso presentado, o las
potestades de la Junta de Proteccidn Social sobre los juegos de azar, o el articulo 129 de
Nuestra Carta Magna, o el deber de las instituciones de la Administracién Puablica de

denunciar aquellos delitos que llegue a su conocimiento.

CUARTO. Sobre lo que debe ser resuelto. Conforme a las consideraciones y citas
normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar
el recurso de apelacion interpuesto por el representante de la JUNTA DE PROTECCION

SOCIAL, contra la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece
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horas, dieciocho minutos, cincuenta y nueve segundos del veintitrés de julio de dos mil

nueve, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y
29 del Reglamento Organico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto

Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso
de Apelacion presentado por el sefior Abundio Gutiérrez Matarrita, representante de la
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, en contra de la resolucién dictada por el Registro
de la Propiedad Industrial, a las trece horas, dieciocho minutos, cincuenta y nueve
segundos, del veintitrés de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.-

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez
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M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas y Signos Distintivos
TE: Inscripcion de la Marca
TNR. 00.41.55

M.Sc. Norma Urefia Boza
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