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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas

con treinta minutos del diecisiete de marzo del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacion interpuesto por la Licenciada Denise Garnier
Acufia, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad numero
uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condicion de apoderada
especial de la empresa CAFE VOLIO SOCIEDAD ANONIMA, sociedad organizada y
existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio administrativo y comercial ubicado en
San José, Curridabat, Barrio San José, del Cementerio cuatrocientos metros al oeste, cédula
de persona juridica nimero tres-ciento uno-cero dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve,
en contra de la resolucién dictada por la Direccion del Registro de la Propiedad Industrial a
las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del cinco de agosto del dos

mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el

siete de febrero del dos mil siete, la Licenciada Karla Villalobos Wong, en su condicion de
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apoderada especial de la empresa GRUPO CAFE BRITT SOCIEDAD ANONIMA, una
sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica de Costa
Rica, solicité al Registro de la Propiedad Industrial la inscripcion de la marca de fabrica y
comercio “CAFE BRITT (DISENO)”, en clase 30 de la Clasificacion Internacional de
Niza, para proteger y distinguir café tipo tueste claro y en general todo tipo de cafe, té,

cacao Yy sucedaneos del café, té y cacao.

SEGUNDO. Que por escrito presentado a la Direccion del Registro de la Propiedad
Industrial el dia 29 de noviembre de 2006, la empresa Café Volio Sociedad Andnima
representada por la Licenciada Dense Garnier Acufia, se opone a la inscripcion del signo

solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucién de las ocho
horas cuarenta minutos del veintitrés de marzo del dos mil siete, previno a la empresa
opositora aportar las copias de su escrito de oposicion, asi como aportar las pruebas y
demas documentos presentados en el expediente, y advierte que de no incumplir con lo

requerido se tendra por abandonada la oposicién presentada.

CUARTO. Que la Direccién del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion
de las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del cinco de agosto del
dos mil ocho, dispuso declarar el abandono de la oposicion presentada por la Licenciada
Denise Garnier Acufia, en su condicion de apoderada especial de la empresa CAFE VOLIO
SOCIEDAD ANONIMA, y acoge la solicitud de inscripcion del signo marcario “CAFE
BRITT?”, presentada por la empresa GRUPO CAFE BRITT SOCIEDAD ANONIMA.

QUINTO. Que inconforme con la citada resolucion, la Licenciada Denise Garnier Acufia,

en la condicién dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad
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Industrial, el dia veintisiete de agosto de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con

apelacion. en subsidio.

SEXTO: 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, 0 que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias,
por lo que se dicta esta resolucidn dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de

rigor.
Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;
CONSIDERANDO:

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. EI Tribunal no advierte

hechos Utiles para la resolucién de este asunto, que tenga el caracter de probados.

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

encuentra de interés para la resolucién de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL
APELANTE. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, mediante
resolucion de las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del cinco de
agosto del dos mil ocho, declaré el abandono de la oposicién presentada por la Licenciada
Denise Garnier Acufia, en representacion de la empresa CAFE VOLIO SOCIEDAD
ANONIMA, y acoge la solicitud de inscripcion del signo marcario “CAFE BRITT”, en
clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, presentado por la empresa GRUPO
CAFE BRITT SOCIEDAD ANONIMA, por considerar, que la empresa opositora
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incumplid en forma extemporéanea la resolucién de prevencion emitida por el Registro a las

ocho horas, cuarenta minutos del veintitrés de marzo del dos mil siete.

Por su parte, la Licenciada Denise Garnier Acufia, en representacion de la empresa CAFE
VOLIO SOCIEDAD ANONIMA, destaco en su escrito de revocatoria y apelacion en
subsidio, que la prevencién de las ocho horas, cuarenta minutos, del veintitrés de marzo del
dos mil siete, se fundamenta en el articulo 136 del Codigo Procesal Civil, el cual establece
un plazo de tres dias para su cumplimiento, y como sancion el no oir posteriores gestiones
mientras se mantenga la omision. Fundamentandose en el numeral 22 del Reglamento a la
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, argumenta, que el aporte de copias no es una
obligacion para el opositor, ya que se establece que “podra” hacerlo sin establecer
directamente una consecuencia o situacion como la que en este acto se recurre. Si bien la
copias fueron aportadas el 27 de junio, lo cierto es que el plazo establecido y la sancion
correspondiente no estdn fundamentados en la legislacion citada, por lo que resulta
improcedente declarar el abandono de la oposicion, por lo que la interpretacion que hace el
Registro es abusiva y perjudicial para su representada, dado que se estd aplicando una

sancion no aplicada en la norma.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del analisis del expediente, se observa
que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion de prevencion de las ocho

horas, cuarenta minutos del veintitrés de marzo del dos mil siete, le previno a la

empresa opositora y apelante, que en el plazo de “QUINCE DIAS HABILES contados a
partir de la notificacion de esta prevencion, conforme a lo dispuesto en el articulo 136 del

Cadigo Procesal Civil, proceda a aportar las copias de su escrito de oposicion, asi, como

de las pruebas y deméas documentos presentados en el expediente. Se advierte que de

incumplir con lo requerido se tendra por abandonada la oposicidn presentada (...)”. (

subrayado no es del original)
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Partiendo de la prevencion hecha por el Registro a la empresa opositora y apelante, y por
tener relacion con el tema que nos ocupa, se transcribiran en lo que nos interesa los articulos
16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 22 inciso b) del Reglamento a la Ley

citada, que establecen por su orden lo siguiente:

“Articulo 16.- Oposicion al Registro. Cualquier persona interesada podra
presentar oposicion contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses
contados a partir de la primera publicacion del aviso que anuncia la solicitud. La
oposicion deberd presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberd

acompaiiarse de las pruebas pertinentes gue se ofrecen.

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposicién, deberan de presentarse dentro de los

treinta dias calendario siquientes a la fecha de interpuesta la oposicion.

La oposicién se notificara al solicitante, quien podra responder dentro del plazo de
dos meses contados desde la fecha de la notificacion. Vencido este periodo el
Registro de la Propiedad Industrial resolvera la solicitud, aun cuando no se haya
contestado la oposicién”. (la negrilla es del original, el subrayado no es del texto

original).

“Articulo 22.- Oposicion al registro. Sin perjuicio de los requisitos comunes
establecidos en el articulo 3 de este Reglamento, el escrito de oposicién podra
contener lo siguiente:

“(...)

b) Los argumentos de hecho y de derecho y las pruebas en que se funda la

oposicion; aportando copia de las mismas para el solicitante.” (negrilla es del

original, el subrayado no es del texto original).
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Una consideracion importante a resaltar de las normas transcritas, es que la Ley de Marcas,
establece expresamente, que la parte que presenta la oposicion, deberd presentar los
fundamentos de hecho y de derecho y consecuentemente, aportar con la oposicion las
pruebas pertinentes, no obstante, cabe destacar, que en el caso de no aportarse las pruebas,
el numeral 16 parrafo segundo de la Ley de repetida cita, preceptia, que la parte opositora
tiene la posibilidad de pleno derecho, de presentar tales pruebas “dentro de los treinta dias
calendario, siguientes a la fecha de interpuesta la oposicién”.

Lo anterior, no sucede de la misma manera respecto de las copias tanto de las pruebas como
de la solicitud de oposicion dado que el mismo reglamento citado, deja optativo la
presentacion de tales requisitos al indicar en su acapite inicial que los requisitos “podran”
ser presentados por el oponente, conjugacion verbal que no puede ser interpretada en contra
del administrado mediante la integracion analogica de una norma de caracter general para
hacerla méas gravosa al administrado, como lo fue la aplicacion al caso concreto del articulo
136 del Cadigo Procesal Civil.

Por consiguiente, dada la claridad de las normas sobre la prueba que debe ser aportada con
la oposicién, no cabe, por parte del Registro interpretar en punto a dicho tema, que las
pruebas al no ser presentadas con la oposicion, deben ser prevenidas por el Registro, tal y
como lo hace al dictar la resolucion de prevencion de las ocho horas, cuarenta minutos del
veintitrés de marzo del dos mil siete, pues, el espiritu y finalidad de las normas en mencién,
es que las pruebas -de pleno derecho- deben ser aportadas por la parte opositora, y no
prevenidas por el Registro, de ahi, que considera este Tribunal, que el a quo hace mal en
decretar mediante la resolucion de las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un
segundos del cinco de agosto del dos mil ocho, el abandono de la oposicidon presentada por
la representacion de la empresa CAFE VOLIO SOCIEDAD ANONONIMA, contra la
solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio “CAFE BRITT (DISENO?”,
presentada por la empresa GRUPO CAFE BRITT SOCIEDAD ANONIMA, ya que el
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iter procesal que debia seguir el Registro, es que al no presentarse las pruebas, y
transcurrido el plazo de los treinta dias, era la de otorgar a la empresa solicitante, el plazo de
dos meses, a que hace referencia el numeral 16 de la Ley de Marcas, a efecto, de que la
solicitante contestara la oposicion, y vencido el plazo indicado, el Registro resolvera la
solicitud, aun y cuando no se hubiese contestado la oposicion, y no decretar, el abandono

como lo hizo.

QUINTO. De tal forma, y tomando en consideracion lo antes expuesto, considera este
Tribunal, que la empresa opositora y apelante lleva razon en su alegato cuando sefiala: “
(...) las copias no es una obligacion para el opositor ya que se establece que “podrd”
hacerlo sin establecer directamente una consecuencia o situacién como la que en este acto
se recurre. Si bien las copias fueron aportadas el 27 de junio, lo cierto es que el plazo
establecido y la sancion correspondiente no estan fundamentados en la legislacion, por lo
que resulta improcedente declarar el abandono de la oposicién. La interpretacién que hace
el Registro acerca de ese supuesto incumplimiento resulta abusiva y perjudicial para mi
representada, dado que se esta aplicando una sancién no contemplada en la norma
fundamento de la prevencion (...)”, por lo que este Tribunal concluye, que lo procedente es
declarar con lugar el recurso de apelacion interpuesto por la Licenciada Denise Garnier
Acufia, en su condicion de apoderada especial de la empresa CAFE VOLIO SOCIEDAD
ANONIMA, en contra de la resolucion dictada por la Direccion del Registro de la
Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del
cinco de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que se continte con el
tramite, en este caso con el traslado de la oposicion presentada por la empresa CAFE
VOLIO SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la solicitud de inscripcion de la marca de
fabrica y comercio “CAFE BRITT (DISENO)”, en clase 30 de la Clasificacion
Internacional, presentada por la empresa GRUPO CAFE BRITT SOCIEDAD

ANONIMA, si otro motivo ajeno al aqui indicado no lo impidiere.
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SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Asi, las cosas, por constituir este
Tribunal un o6rgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar
por el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede con fundamento
a las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, a declarar con lugar el
recurso de apelacién interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acufia, en su condicién
de apoderada especial de la empresa CAFE VOLIO SOCIEDAD ANONIMA, en contra
de la resolucion dictada por la Direccion del Registro de la Propiedad Industrial a las diez
horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del cinco de agosto del dos mil
ocho, la que en este acto se revoca, para que se contintie con el tramite, en este caso con el
traslado de la oposicion presentada por la empresa CAFE VOLIO SOCIEDAD
ANONIMA, en contra de la solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio
“CAFE BRITT (DISENO)”, en clase 30 de la Clasificacion Internacional, presentada por
la empresa GRUPO CAFE BRITT SOCIEDAD ANONIMA, si otro motivo ajeno al aqui

indicado no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el
recurso de apelacién interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acufia, en su condicion
de apoderada especial de la empresa CAFE VOLIO SOCIEDAD ANONIMA, en contra de
la resolucion dictada por la Direccion del Registro de la Propiedad Industrial a las diez
horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del cinco de agosto del dos mil
ocho, la que en este acto se revoca, para que se continte con el tramite, en este caso con el
traslado de la oposicion presentada por la empresa CAFE VOLIO SOCIEDAD ANONIMA,

en contra de la solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio “CAFE BRITT
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(DISENO)”, en clase 30 de la Clasificacion Internacional, presentada por la empresa
GRUPO CAFE BRITT SOCIEDAD ANONIMA, si otro motivo ajeno al aqui indicado no
lo impidiere. 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.

Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez

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

Lic. Luis Jiménez Sancho M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora
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Oposicion a la inscripcion de la marca
TG: Inscripcion de la marca
TNR: 00.42.28

Voto N° 246-2009

Pagina 10



