TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0929-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de ganado del signo A (disefio)
Finca Los Nacientes S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6754)

Marcas de ganado

VOTO N° 563-2009

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

cuarenta minutos del tres de junio de dos mil nueve.

Recurso de apelacién interpuesto por el sefior Oscar Zamora Séenz, titular de la cédula de
identidad namero cuatro-cero ciento cinco-cero ochocientos cincuenta y ocho, quien actla en
su condicién de apoderado generalisimo de la empresa Finca Los Nacientes S.A., cédula de
persona juridica nimero tres-ciento uno-noventa y nueve mil seiscientos treinta y dos, en
contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas
de Ganado, a las 13:00 horas del 23 de octubre de 2008.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En los procedimientos llevados a cabo por la Direccion del Registro de la
Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, en relacion a la solicitud de registro como
marca de ganado del signo A (disefio) para marcar semovientes en el anca derecha que pastan
en la provincia de Puntarenas, canton de Puntarenas, distrito Paquera, en el poblado de
Paquera, concretamente en la resolucion dictada a las 13:00 horas del 23 de octubre de 2008

(folio 24) el Registro rechaza la inscripcion de la solicitud presentada por considerar que
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mantiene similitud de identidad con las marcas inscritas (disefio) nimero de registro 42591,

(disefio) numero de registro 42869 y A (disefio) registro numero 107116.

SEGUNDO. Sin entrar al fondo del asunto, observa este Tribunal que en el caso concreto, se
ha presentado una situacion que conlleva a crear indefensiones y violaciones a garantias

constitucionales al solicitante de la marca.

De los autos se constata, a folios 15 al 16 del expediente, que al representante de la empresa
Finca Los Nacientes S.A., en la minuta de calificacion de fecha 18 de setiembre de 2008, no
se le advirtio al solicitante sobre las inscripciéon de las marcas de ganado inscritas (disefio)
namero de registro 42591, (disefio) nimero de registro 42869 y A (disefio) registro nimero
107116, por lo que la resolucion dictada por el Registro a las 13:00 horas del 23 de octubre de
2008, por la cual se rechaza la inscripcion de la marca solicitada, se sustenta en una objecién

gue no se le indico oportunamente al solicitante, actuacion que contraviene el debido proceso.

Si bien la Ley de Marcas de Ganado, N° 2247 del 5 de agosto 1958, no regula de forma
especifica las obligaciones que derivan de la calificacion de documentos en la Oficina de
Marcas de Ganado, sino que establece los contenidos sustanciales a ser valorados por el
registrador, ha de tenerse presente que el Registro de la Propiedad Industrial participa de la
finalidad establecida para todos los Registros que conforman al Registro Nacional y que “La
calificacion es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan
al Registro de La Propiedad Industrial para ser inscritos.” (Voto N° 36-2006 de las 10:00
horas del 16 de febrero de 2006). En este sentido, el principio de la calificacion unitaria es
aplicable al Registro de la Propiedad Industrial, concretamente a la Oficina de Marcas Ganado,
tomando en cuenta supletoriamente los indicado en el articulo 6 de la Ley Sobre Inscripcién
de Documentos en el Registro Publico, que en lo que interesa establece al Registrador, entre

otras, las siguientes obligaciones: “... Todos los defectos deberdn indicarse de una vez;
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subsanados estos, deberd inscribirse el documento dentro del plazo que sefiale ese reglamento

con las sanciones que el mismo determina para el caso de incumplimiento...”

Sin embargo, observa este Tribunal que de la calificacion de fondo que realiza el Registrador,
sea cuando valora si la inscripcion de la marca solicitada puede afectar derechos de terceros
previamente protegidos por el ordenamiento juridico, no se hace del conocimiento previo tal
aspecto al solicitante. Si bien tal situacion es un vacio legal del cual adolece la Ley de Marcas
de Ganado, y en virtud de ello se dicto la circular N° DRPI-009-2008 del 28 de mayo de 2008
en lo relativo a la prevencion sobre aspectos de forma, el usuario tiene derecho a conocer todas
las objeciones que pueda tener su solicitud por la forma o por el fondo, segin corresponda, a
fin de evitar un estado de indefensién a los posibles interesados, sobre todo tratandose de un

tramite que puede traerles consecuencias negativas.

Respecto de lo anterior, estima este Tribunal de importancia hacer referencia al voto emanado
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nimero 15-90, de las 16:45 horas
del 5 de enero de 1990, que resolvio lo siguiente: “...este Tribunal tiene por probado que al
accionante se le ha violado el derecho de defensa garantizado en el articulo 39 de la
Constitucién Politica y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el
articulo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamarsele en doctrina, el principio

de “bilateralidad de la audiencia” de/ “debido proceso legal ” o “principio de contradiccién”

y que para una mayor comprension se ha sintetizado asi: a) Notificacion al interesado del
caracter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oido, y oportunidad del interesado de
ser oido para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c)
oportunidad para el administrado de preparar su alegacion, lo que incluye necesariamente el
acceso a la informacion y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestion de
que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse presentar y asesorar por abogados,

técnicos y otras personas calificadas; d) notificacion adecuada de la decision dictada”.
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En el caso concreto, considera este Tribunal, que en relacion al documento presentado y su
calificacion, no se ha seguido el debido proceso a que hace referencia el articulo 41
constitucional, quedando la empresa Finca Los Nacientes S.A. en indefension ante un
procedimiento o actuacion que podria afectarle algin derecho o interés, como es el rechazo de
la inscripcién de la solicitud presentada por una objecion de fondo —existencia de marcas
similares- que no le fue comunicada con antelacién al dictado de la resolucion final, siendo
que de previo a que esa Instancia se pronuncie sobre el fondo del asunto, debe otorgar el
debido proceso, por el respeto al derecho de defensa del gestionante en el procedimiento de
inscripcion solicitada y en aplicacion supletoria de los articulos 1 y 27 de la Ley Sobre
Inscripcion de Documentos en el Registro Publico y de los principios de celeridad y economia
procesal, que son principios aplicables que favorecen al administrado segun lo estipulado por
los articulos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, y 4, 10,
168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administracion Publica.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto en el
considerando que antecede, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del
Codigo Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los
procedimientos, declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la
Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a partir de la minuta de calificacion
dictada el 18 de setiembre de 2008, a efecto de que proceda dicho Registro a indicarle a la
representacion de la empresa Finca Los Nacientes S.A. todas las objeciones de forma y fondo
existentes en relacion a la pretendida marca y le otorgue un plazo para que conteste de previo a

resolver sobre su aptitud para ser registrada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se ANULA todo lo resuelto y actuado
por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a partir de la
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minutos de calificacion dictada el 18 de setiembre de 2008, a efecto de que proceda dicho
Registro a indicarle a la representacion de la empresa Finca Los Nacientes S.A. todas las
objeciones de forma y fondo existentes en relacion a la pretendida marca y a otorgarle un
plazo para que conteste de previo a resolver sobre su aptitud para ser registrada. 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. 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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