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RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0976-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca “GO FRESH”

UNILEVER N.V,, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 3662-07)

Marecas y Otros Signos

VOTO N° 540-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del

veinticinco de mayo de dos mil nueve.

Visto el Recurso de Apelacion presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor,
casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad nimero nueve-cero doce-
cuatrocientos ochenta, apoderado especial de UNILEVER N.V. organizada y existente bajo las
leyes de Holanda, con domicilio en Weena 455, 3013 Al Roétterdam, Netherlands, en contra de
la resolucion dictada por la Subdireccion del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas,

treinta minutos, cuarenta segundos del seis de octubre de dos mil ocho.

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA OBJECION OPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA Y
LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Licenciado
Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condicion sefialadas, mediante escrito presentado ante el
Registro de la Propiedad Industrial, el 27 de abril de 2007, solicitd la inscripcion de la marca de
fabrica y de comercio “GO FRESH”, en clase 3 de la nomenclatura internacional (folio 1). El

Registro, mediante resolucion de las nueve horas, veintidos minutos y doce segundos del catorce
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de agosto de dos mil siete, comunic6 al solicitante que el signo pedido poseia similitud gréfica,
fonética e ideoldgica con la marca inscrita GO!, en clase 3 internacional, concediéndole treinta
dias habiles para que emitiera pronunciamiento sobre tal objecion. Al respecto la compaiiia
solicitante UNILEVER N.V., por escritos presentados en fecha 1 y 18 de octubre de 2007, entre

otros, argumento sobre el no uso de la marca GO!.

La Subdireccion del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolucion que se combate,
emitida a las diez horas, treinta minutos, cuarenta segundos del seis de octubre de dos mil ocho,
resolvid rechazar la inscripcion solicitada por considerar que la marca solicitada y la inscrita
presentan semejanzas graficas y fonéticas y transgredir el articulo 8 literal a) de la Ley de

Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que efectivamente, en el presente asunto, la
Subdireccion del Registro de la Propiedad Industrial, omiti6 pronunciarse sobre la excepcion
propuesta de no uso de la marca inscrita GO! en clase 3, lo cual, también, forma parte de las
alegaciones de la empresa solicitante, en los respectivos escritos de contestacion a las objeciones
sefaladas a la solicitud de la marca GO FRESH (folios 10 al 24 y 25 al 31). En este sentido,
merece seflalarse que tal y como lo establece el articulo 39 parrafo segundo de la Ley de
Marcas: “La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse

como defensa contra.una objecion del Registro de la Propiedad Industrial...”

En tal relacion, tratandose de la solicitud de inscripcion de una marca, ese tramite sélo tiene un
unico procedimiento, y el Registro debera resolver, en un tnico acto, acerca de las eventuales
objeciones y argumentaciones presentadas. Lo anterior, por cuanto el Registro no debe romper o
dividir la continencia de la causa, en la medida en que por tratarse de un nico procedimiento,
no debe ser fragmentado al momento de su resolucion. Por consiguiente, todo lo que haya sido
objeto de discusion durante su transcurso, deberd ser analizado en una unica resolucion final que

abarque todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuandose un adecuado
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pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las
pretensiones y defensas opuestas; por lo que la resolucion final debe cumplir con el principio de

congruencia.

Sobre dicho principio de congruencia, los articulos 99 y 155 parrafo 1° del Codigo Procesal
Civil (cuerpo legal de aplicacion supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo
siguiente: “Articulo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictara dentro de los Ilimites
establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no
debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“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 mas de lo que hubiere, no conceder mas de lo que se hubiese pedido..." .

Bajo esta misma linea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 704-F-00,
dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acoto: “IV.- (...) 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 los escritos de demanda o contrademanda como en
sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo
diferente a lo querido por los litigantes, sino porque 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.’

Todo lo anterior, resulta aplicable al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la

Propiedad Industrial, con ocasion de las solicitudes de inscripcion de signos marcarios.

SEGUNDO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION IMPUGNADA. Una vez
examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, este

Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Codigo Procesal Civil, y por existir
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un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la
resolucion apelada, toda vez que se omitié hacer un pronunciamiento sobre la defensa opuesta
de no uso de la marca inscrita GO!, propiedad de McBRIDE (CARIBBEAN) LIMITED, en
clase 3 de la nomenclatura internacional, lo cual fue alegado por la recurrente en los escritos de
contestacion a las objeciones sefialadas a la inscripcion de la marca GO FRESH (folios 10 al 24
y 25 al 31), lo cual configura un defecto de la resolucion apelada, que contraviene el principio

de congruencia que deben contener las resoluciones que emite el Registro a quo.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto
y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolucion dictada a las diez
horas, treinta minutos y cuarenta segundos del seis de octubre de dos mil ocho, en su lugar,
proceda ese Registro a resolver sobre el aspecto omitido. Por la manera como se resuelve este
asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelacion presentado. Previa constancia y
copia 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. NOTIFiIQUESE.

Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez

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

Lic. Luis Jiménez Sancho M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora
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