TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0305-TRA-PI

Cancelacion por falta de uso de la marca “INTRAC S.A.”

COINCA COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE CENTROAMERICA S.A,,
Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp de Origen 1900-5656900/ 56569/ 2-98364)

Marcas y Otros Signos

VOTO 822-2016

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

treinta y cinco minutos del dieciocho de octubre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacion interpuesto por el licenciado Carlos Corrales
Azuola, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-849-717, en
representacion de COINCA COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE
CENTROAMERICA S.A. sociedad costarricense con cédula juridica 3-101-415379, en
contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:57:09 horas
del 27 de abril de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial al
ser las 13:24:41 horas del 19 de agosto del 2015, el licenciado Carlos Corrales Azuola,
solicitd la cancelacion por falta de uso del nombre comercial INTRAC S.A. con registro
56569, inscrito a favor de la empresa INTRAC S.A., en virtud de que su titular se encuentra
disuelta y su representada solicito la inscripcion de la marca “INTRACK (diseiio)” en clase
35.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion dictada a las
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11:57:09 horas del 27 de abril de 2016, indicé en lo que interesa, lo siguiente: “POR TANTO
En virtud de lo expuesto..., se RESUELVE: SE DECRETA EL ABANDONO DE LA
SOLICITUD DE CANCELACION POR FALTA DE USO, promovida por CARLOS
CORRALES AZUOLA como apoderado de la empresa COMUNICACIONES
INALAMBRICAS DE CENTROAMERICA S.A.., en contra del nombre comercial Intrac S.
A., registro 56569 cuyo titular es la empresa Intrac S. A. (...) NOTIFIQUESE...”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado Corrales Azuola, interpuso recurso
de revocatoria con apelacion en subsidio en contra de la resolucion anterior y en razon de

ello conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciacién del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y
no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la

indefensioén de los interesados, o a la validez de lo actuado.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados y que
resultan relevantes para el dictado de la presente resolucion, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 27 de
noviembre de 1979 el nombre comercial INTRAC S. A., cuya titular es la sociedad INTRAC
S. A, para proteger y distinguir: “un establecimiento dedicado a negocios, operaciones y
servicios consistentes en realizar estudios, hacer recomendaciones y prestar toda clase de
servicios a sociedades”, en clase 49 de la Clasificacion Internacional. (ver folio 13 de legajo
de apelacion).

2.- Que la sociedad INTRAC SOCIEDAD ANONIMA con cédula juridica 3-101-033165

se encuentra disuelta (ver folio 28 de legajo de apelacion).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, utiles para la
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resolucion de este asunto, que tengan el caracter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad
Industrial mediante el auto de las 14:25:37 horas del 30 de setiembre del 2015 previno al
gestionante para que; en el plazo de tres dias habiles, demostrara mediante documento
idéneo: “...la existencia del liquidador legalmente designado conforme a lo dispuesto por
el pacto social y a la normativa de rito (indicando donde puede ser ubicado para su
respectiva notificacién) ...” Y le advierte, que de incumplir con lo requerido en ese plazo
se decretaria el abandono de su solicitud. La parte recurrente contesta dicha prevencion
manifestando que no es necesario indicar quién es el liquidador, en virtud de que el nombre
comercial es un accesorio del principal -que es la sociedad- y por ello basta con que ésta se
encuentre disuelta. Por su parte, la autoridad registral considera que la accionante no contesto

la prevencion y por ello decreta el abandono y ordena el archivo de este expediente.

Inconforme el recurrente manifiesta en sus agravios que de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el nombre comercial termina
con la extincién de la empresa o establecimiento, lo cual se demostré en este caso con la
certificacion de personeria juridica de Intrac Sociedad Andnima, en donde se indica que esta
disuelta. Agrega que, por ello resulta innecesaria la accion de cancelacion por falta de uso
del nombre comercial y el Registro debe proceder a cancelar el nombre comercial, que esta

caduco porque su titular no existe en la vida juridica.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado en forma integra el expediente venido en
Alzada, concluye este Tribunal que no es viable pedir a la accionante que aporte la
documentacidn prevenida. Si bien lo pretendido es que, con base en que la titular del signo
que solicita cancelar se encuentra disuelta, se declare de oficio la cancelacion por falta de
uso del nombre comercial. Lo cierto es que, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad
Industrial, primero ha de ser notificado el representante de la titular para que ejerza su
defensa, en aplicacion de lo dispuesto en los articulos 67 y 68 en concordancia con el articulo

39, todos de la Ley de Marcas.
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No obstante, respecto del estado de “disuelta” de la empresa Intra S.A., debe recordarse lo
dispuesto en el articulo 209 del Codigo de Comercio: “Disuelta la sociedad, entrard en

’

liquidacion conservando su personalidad juridica para los efectos de ésta.’

Por ende, no se debe pedir a un tercero, en este caso al solicitante de la accion de cancelacion
por no uso, que acceda a informacion que no consta de una forma publica, como lo seria:
quién o quienes o son los liquidadores legalmente designados de INTRAC SOCIEDAD
ANONIMA e indicar donde pueden éstos ser ubicados para su respectiva notificacion, toda
vez que de conformidad con la norma de cita ésta conserva su personalidad juridica en tanto
no se nombre liquidador, siendo que esta circunstancia no consta en el expediente. En este
sentido, aceptar este requerimiento del Registro conllevaria a que el procedimiento no pueda
continuar y ello, eventualmente, si puede vulnerar el derecho del solicitante de obtener la

cancelacion del signo que propone y que impide el registro de otro similar a su favor.

Respecto de la notificacion de los actos administrativos dictados en el Registro Nacional, ya

este Tribunal se ha pronunciado, dentro de otros, en el Voto 029-2005 de las 9:45 horas del

10 de febrero de 2005, afirmando:
“...11.- De lo anteriormente sefialado, este Tribunal concluye que el a quo no tomé
en consideracion las reglas existentes sobre la comunicacion de los actos
administrativos establecida en la Ley General de Administracion Pablica (articulos
239 al 247), especificamente, lo prescrito en el numeral 241.1 de la Ley citada, que
establece expresamente: “Articulo 241. 1. La publicacién no puede suplir la
notificacion...”. Como puede observarse, la notificacion se aplica cuando el acto va
destinado a un sujeto y conste sefialamiento de lugar para oir notificaciones, tal y
como sucede en el caso sub examine, donde el a quo (...) tenia pleno conocimiento
del domicilio de (...). De lo anterior, considera relevante este Tribunal, aclarar al
Registro a quo que la publicacion se utiliza para el caso de actos generales y la
notificacion para los actos concretos, como lo es la resolucion en estudio (articulo
240.1 LGAP); sin embargo, cabe subrayar, que la Ley General de la Administracion
Publica, establece ademas, que en aquellos casos en que se ignore o esté equivocado

el lugar para notificaciones, el acto debera notificarse por publicacion (articulo 241.1
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LGAP). De acuerdo con el tratadista Fiorini Bartolomé, en punto a la notificacion y
publicacion de los actos administrativos: “...La publicacién se dirige a lo general,
mientras que la notificacion se dirige a lo individual. La instrumentacion técnica que
se utilice para este conocimiento no tiene importancia, pues lo fundamental es que
los interesados tengan conocimiento del objeto del acto. Cuanto mas particularizado
el acto, mayor es la técnica juridica que se establece para obtenerse su conocimiento
por los interesados. La préctica demuestra que la notificacion personal es una
garantia necesaria para el ejercicio del derecho de defensa” (FIORINI, Bartolome,
Manual de Derecho Administrativo, Editorial La Ley, Buenos Aires, Tomo 1, 1968,
pag. 349”.

Igualmente, resulta de importancia hacer alusion al Voto N° 1736-00 de las quince
horas cincuenta y un minutos del veintidés de febrero de dos mil, dictado por la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que dispone, en lo que interesa:
“Razonamiento que es similarmente aplicable al deudor en cuanto a que la
notificacion por edictos -prevista no como regla sino como mecanismo de Ultima
instancia, ante el fracaso de los medios de notificacién ordinaria- lo que persigue
precisamente es el agotamiento de las vias razonablemente disponibles para poner
en su conocimiento la existencia de la litis y permitirle apersonarse en defensa de

sus intereses.”’

I11.- De acuerdo con lo expuesto, considera este Tribunal que el a quo omitié el
cumplimiento de lo dispuesto en los numerales citados y concomitantemente lo
preceptuado en los ordinales 41 de la Constitucion Politica y 223.1 de la Ley General
de la Administracién Publica. Tal omision, implica a todas luces un quebrantamiento
al principio del debido proceso y su derecho de defensa, pues al no tomar en cuenta
el a quo las formalidades contempladas en sendos numerales (a efecto de notificar el
acto indicado en lineas precedentes en forma apropiada) le esta limitando a la sefiora
(...) la oportunidad de defensa, por lo que estima este Tribunal que lo resuelto (...)

se encuentra viciado de nulidad absoluta... ”
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De este modo, advierte este Organo de Alzada que, para conciliar la obligacion de observar
los principios del debido proceso, respecto del derecho de defensa del titular registral del
nombre comercial cuya cancelacion se discute, y al mismo tiempo lograr que el
procedimiento incoado avance, encontramos la solucién en la notificacion por medio de
edictos. En virtud de ello, lo correspondiente es que se realice la notificacion a quienes
representen a la titular del signo “INTRAC S A” mediante la publicacion de edictos,
siguiendo para ello los principios que normalmente se aplican para este tipo de
notificaciones, a efecto de que el asunto que se ventila en el presente proceso no quede
paralizado por exigir un requisito que resulta imposible de ser solventando de otra manera

sin afectar al debido proceso.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso
de apelacién interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, en representacion de
COINCA COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE CENTROAMERICA S.A., en
contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:57:09 horas
del 27 de abril de 2016, la que en este acto se revoca, para que el Registro referido continte

con la notificacion por edicto a quienes representen la empresa INTRA S.A.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto
Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y jurisprudencia expuestas, se declara con lugar el
recurso de apelacion interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, en
representacion de COINCA COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE
CENTROAMERICA S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las 11:57:09 horas del 27 de abril de 2016, la que en este acto se
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revoca, para que el Registro referido continte con el trdmite de esta accion realizando la
notificacion por edicto a quienes representen a la sociedad INTRA S.A., siguiendo paraello
los principios que normalmente se aplican para este tipo de notificaciones, sin afectar al
debido proceso. 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.

Norma Urena Boza

Leonardo Villavicencio Cedefio llse Mary Diaz Diaz

Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora
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