TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1273-TRA-PI

Solicitud de renovacién del registro de la marca “NIEVES DOS PINOS”
Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 61386)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 300-2010

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

treinta y cinco minutos del veintidds de marzo de dos mil diez.

Recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, titular de la cédula de
identidad numero ocho-cero setenta y tres-quinientos ochenta y seis, en su calidad de Apoderado
Especial de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., cédula de persona
juridica nimero tres-cero cero cuatro-cero cuarenta y cinco mil dos, en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con trece minutos y treinta

y dos segundos del dieciocho de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de
julio de 2009, el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, en representacion de la Cooperativa de
Productores de Leche Dos Pinos R.L., solicitd la renovacion de la marca “NIEVES DOS
PINOS”.

SEGUNDO. Mediante resolucion de las diez horas con veintitrés minutos y treinta y ocho
segundos del veintitrés de julio del dos mil nueve, el Registro le previene al solicitante que a

efecto de poder continuar con el tramite de su solicitud debe: “(...) presentar el poder que
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acredite correctamente su representacion, indicar cual es la direccion del titular y aportar el
equivalente a veinticinco dolares, esto por cuanto, si la renovacion es presentada en el plazo de
gracia se deber& cancelar dicho monto, esto de acuerdo al articulo 21 de la ley de marcas. Se
advierte que de incumplir con lo prevenido se tendra por abandonada la gestion. (...)”. Dicha

prevencion fue notificada el 24 de agosto de 2009 al gestionante.

TERCERO. Que mediante escrito aportado el 14 de setiembre de 2009, el solicitante contesto la
prevencion antes indicada, sin cumplir con lo prevenido, sea indicar el domicilio del titular y
aportar el pago de la tasa correspondiente, segun fue debidamente prevenido. Asimismo solicito

prérroga para aportar la tasa que le fuera prevenida en autos.

CUARTO. Que en vista de dicho incumplimiento, mediante resolucién dictada , a las catorce
horas con trece minutos y treinta y dos segundos del dieciocho de setiembre de dos mil nueve, el
Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar el abandono del trdmite de renovacion y en

consecuencia el archivo del expediente.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la
Propiedad Industrial el 14 de octubre de 2009, la representacion de la Cooperativa solicitante
interpuso recurso de apelacion en su contra, y una vez otorgada la audiencia de reglamento
mediante resolucion de las diez horas con treinta minutos del veintidds de enero del dos mil diez,

expreso agravios.
SEXTO. Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde sin
notarse motivos que causen indefension a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictdndose esta

resolucion dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y
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CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser el objeto de esta litis un

tema de puro derecho, se prescinde de la enunciacion de hechos probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOQOS. No existen hechos con tal

caracter, de importancia para la resolucion de este asunto.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO, LA APELACION Y LOS
AGRAVIOS PRESENTADOS. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el
cumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevencion efectuada a la empresa recurrente, y
considerar que no se solicito la prorroga del plazo conforme a derecho, declar6 el abandono de la
solicitud de renovacién y el archivo del expediente, fundamentado en el articulo 13 de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos. Por su parte el apelante atribuye el incumplimiento a

situaciones fuera de su control.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del analisis del expediente, se observa que el
Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion de las diez horas con veintitrés minutos
y ocho segundos del veintitrés de julio de dos mil nueve, le previno a la empresa solicitante para
la tramitacién de la renovacion de marca presentada, por medio de su Apoderado, lo siguiente:
“(...) presentar el poder que acredite correctamente su representacion, indicar cual es la
direccion del titular y aportar el equivalente a veinticinco dolares, esto por cuanto, si la
renovacion es presentada en el plazo de gracia se debera cancelar dicho monto, esto de acuerdo
al articulo 21 de la ley de marcas. Se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendra por
abandonada la gestion. (...)”, otorgandosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince
dias hébiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud de renovacion y archivarse las
diligencias, conforme al articulo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
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Dicha resolucion fue notificada al solicitante el dia 24 de agosto de 2009, procediendo el
Registro a declarar el abandono y archivo de la solicitud de renovacion presentada, en virtud de
no constatar que este cumpliera correctamente con la prevencion efectuada, ya que contesto la
prevencion realizada sin cumplir con lo requerido por el Registro de la Propiedad Industrial, sea
aportar la tasa correspondiente al tramite solicitado; ademas de solicitar una prérroga para
aportarla sin dar fundamento alguno para solicitar la misma, de conformidad con lo establecido
por el articulo 258 de la Ley General de la Administracion Pablica. Asi las cosas, el gestionante
apela la resolucion de mérito, expresando agravios que no tienen ningun fundamento legal, razén
por la cual el registro confirma el abandono y archivo decretado en autos, por considerar que no

se cumplid con la prevencion efectuada.

Comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, al pronunciarse sobre el recurso de
revocatoria en su resolucion de las 13 horas con 07 minutos y 20 segundos del 31 de julio de
2009, al establecer: “(...) Analizado el Recurso de revocatoria, se observa que el recurrente
argumenta que es un profesional serio y responsable y que al delegar algunos trabajos en
asistentes se presentaron algunos problemas y tuvo que despedirlos, pero lo cierto del caso, es
que los argumentos que alega el recurrente, son meramente personales y no tienen ninguna
coincidencia con el trdmite de marras, asi las cosas, aun y cuando el solicitante cumple
parcialmente con la prevencién efectuada por este departamento, sea la del 23 de julio del afio
en curso a las 10:23:08, en donde solo aporta el poder y no cumple con los requerimientos
solicitados en la prevencion antes descrita, por lo que al incumplir se efectla el archivo, mismo
que es efectuado dentro de los preceptos de la ley, situacion por la cual, al encontrarse ajustada

a derecho se procede a confirmar en todos sus extremos la resolucion recurrida. (...)”

En efecto, segun la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000,
en su articulo 9° (el cual resulta aplicable al trdmite de renovacién), en relacion con el articulo 21
ibidem, la solicitud de registro sera presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para
ser examinada por un calificador de dicho Registro que verificara si cumple con lo dispuesto en

la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificara al solicitante para que subsane el error o la
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omision dentro de un plazo de quince dias habiles a partir de la notificacion bajo apercibimiento
de considerarse abandonada (articulo 13 ibidem). En consecuencia la normativa es clara en que,
ante la prevencion de algun requisito de forma, su omision es causal de rechazo de la gestion,

acarreando el tener por abandonada la peticion.

Ahora bien, debe tenerse bien presente el supracitado numeral 13 de la Ley de la materia, que
regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud
respectiva (el cual resulta aplicable al tramite de renovacion), y para el caso de que no sean
satisfechos todos los requerimientos del articulo 9° de la Ley y las disposiciones reglamentarias,
Decreto Ejecutivo No. 30233-J (articulos 3, 5, 16 y 22); en su péarrafo segundo establece la
posibilidad de subsanar la omision de alguno de esos requisitos o cualquier ambigliedad que
presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince dias habiles y

“...bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud” .

Con relacion a ello cabe recordar, que cuando se hace una prevencion ésta se convierte en una
“advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Practica de las
diligencias necesarias para evitar un riesgo”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario
Enciclopédico de Derecho Usual. 27° edicién, Editorial Heliasta. 2001. Pag. 398); la no
subsanacion, la subsanacion parcial de los defectos sefialados, su cumplimiento fuera del término
concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad

indicada.

De tal forma que si a partir de la debida notificacion el solicitante no subsana los defectos de
forma sefialados en el término establecido, o lo hace pero de forma incorrecta, tal como se
observa en el expediente de andlisis, sobreviene la preclusion, la cual supone el agotamiento del
derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahi que el articulo 13 en
concordancia con los articulos 9 y 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos autoriza al
Organo Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del

procedimiento registral marcario, se ven sometidas a este principio ante la omision de
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formalidades en el plazo estipulado o dentro de este pero de forma incorrecta, en consideracion
del principio de celeridad del procedimiento. Entendemos el trabajo y el tiempo que ha generado
plantear la solicitud de marras, pero al operador juridico ante casos como éste, no le es posible
hacer interpretacion alguna, por cuanto el articulo 13 es muy claro e imperativo de acatamiento

obligatorio ante los errores u omisiones devenidos de los numerales 9 y 21 de cita.

QUINTO. Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en su
escrito de apelacion presentado el dia 14 de octubre del 2009, asi como lo manifestado en su
escrito de expresion de agravios presentado en fecha 22 de febrero del 2010, resulta a todas luces
improcedente y carente de todo fundamento legal tal y como lo establecio el Organo a quo, ya
que dichos escritos no sustentan el incumplimiento de la prevencion efectuada en autos, ni
resultan una fundamentacion legalmente valida con lo que al efecto establece el ordenamiento,
resultando ademas totalmente improcedente conceder la prérroga solicitada, siendo ello motivo

para tener abandonada la solicitud de renovacion presentada.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera el Tribunal que estd a derecho lo resuelto por el
Registro de la Propiedad Industrial, ya que éste se encuentra sujeto al Principio de legalidad,
regulado en los articulos 11, tanto de la Constitucion Politica como de la Ley General de la
Administracion Publica, razon por la cual estd destinado a aplicar obligatoriamente lo
establecido en este caso por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, con el afan
de velar por la proteccidn de su objeto regulado en su articulo primero; y en virtud de ello no
viene al caso ahondar mas sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario,

que a todas luces resultan inatendibles.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que
anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Dennis
Aguiluz Milla, en sus condicion de Apoderado Especial de la COOPERATIVA DE
PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., en contra de la resolucién emitida por el
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Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con trece minutos y treinta y dos

segundos del dieciocho de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SETIMO. 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 y 29 del Reglamento
Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo
de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 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 interpuesto por el Licenciado Dennis Aguiluz Milla en su condicion de Apoderado
Especial de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con trece
minutos y treinta y dos segundos, del dieciocho de setiembre de dos mil nueve, la cual en este
acto se confirma. Se da por agotada la via administrativa. 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 M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez M.Sc. Norma Urefia Boza
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