TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0205-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de fabrica: “CALYPSO”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5200-2008)
FINANCIERE ELYSEES BALZAC, S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N°823-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cinco

minutos del treinta de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelacion presentado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, mayor,
divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad nimero uno-
trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condicion de Apoderado
Especial de la empresa FINANCIERE ELYSEES BALZAC, sociedad organizada y
existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 2, Rue Balzac, 75008 Paris, Francia, en
contra de la resolucion dictada por la Subdireccion del Registro de la Propiedad Industrial a

las diez horas con cuatro minutos y cuatro segundos del dos de diciembre del dos mil ocho.

Redacta la Jueza Soto Arias; Y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACION. Al encontrar este Tribunal un error en el procedimiento
Ilevado a cabo en este proceso, no se resuelve sobre el fondo del mismo, sea sobre el recurso
de apelacion presentado, resultando que debera subsanarse de previo dicho vicio; lo anterior

en cumplimiento de los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los articulos 22
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de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N°

8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Organico y Operativo de este Tribunal
(Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002).

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE
INSCRIPCION DE MARCAS, Y SU RESOLUCION POR PARTE DEL REGISTRO.
Sin pretender agotar el tema, tratdndose del procedimiento que debe seguirse para la

inscripcion de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que

conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o

“Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante

“Reglamento”), y resumiendo mucho el punto seria el siguiente:

a)

b)

basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de
inscripcion, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentacion previstas
en los articulos 9°y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);

superar el examen o calificacion de esas formalidades y anexos de la solicitud; en
caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 dias
habiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen
defectuosamente, o fuera del plazo, provocarad la declaratoria de abandono de la
solicitud (articulo 13 de la Ley), con lo que se pondra fin al procedimiento;

superar el examen o calificacion del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos
intrinsecos (articulos 7° de la Ley) y extrinsecos (articulo 8° de la Ley) de la marca
solicitada; en caso contrario, el Registro formula una objecion a la marca propuesta, y
le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta dias habiles para que formule
sus manifestaciones al respecto o asimismo; pueda plantear las defensas establecidas
en los articulos 37 péarrafo quinto y 39 parrafo segundo de la Ley de Marcas, las
cuales deberan ser resueltas por el Registro de la Propiedad Industrial; si el solicitante

guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del
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Registro, éste procede entonces a denegar la inscripcion de la marca mediante una
resolucion considerada que también, en esta otra hipdtesis, pondra fin al
procedimiento (articulo 14 de la Ley, y 20 del Reglamento);

d) si la solicitud supera entonces la fase de calificacion expuesta, se procede a la
publicacion de un edicto por tres veces consecutivas (articulo 15 de la Ley, 21 del
Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los
terceros puedan formular una oposicién a la inscripcién de la marca propuesta,
gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para
referirse a las eventuales oposiciones (articulos 16 y 17 de la Ley, 22 del
Reglamento); y

e) finalmente, en un Unico acto, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales
oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazandolas, y acerca de la procedencia de

la inscripcion o no, de la marca solicitada (articulo 18 de la Ley, 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratdndose de la solicitud de inscripcién de una marca, ese

tramite sélo tiene un Unico procedimiento, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es

decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad
Industrial, el mismo solicitante o algin interesado, formulen, por su orden, alguna objecion,

defensa, o alguna oposicion a la inscripcion pretendida, siempre el Registro deberd resolver,

en _un Unico acto, acerca de la solicitud y acerca de las eventuales objeciones, defensas u

oposiciones presentadas, segun sea el caso. Si bien es cierto, la anterior afirmacién, resulta

aplicable solamente para el caso de las oposiciones planteadas, de conformidad con los
articulos 16, 17 y 18; sin embargo, aun y sin estar frente a los supuestos contenidos en los
articulos 16, 17 y 18 de la citada ley, considera este Tribunal que en casos como el presente es
beneficioso proceder a la acumulacién de las solicitudes (ya sea de nulidad o de cancelacion
con la de inscripcién correspondiente) de conformidad con lo establecido en los articulos 37
parrafo quinto y 39 parrafo segundo de la Ley de Marcas, para que sean resueltas por el

Registro de la Propiedad Industrial en un mismo acto o resolucion final, segn corresponda el

Voto N° 823-2009 3



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

mejor derecho, observacion que se hace a fin de que sea tomada en cuenta por el 6rgano a quo

en la tramitacién de futuros casos similares.

Lo anterior debe ser asi, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la continencia de la

causa, en la medida en que por tratarse de un Unico procedimiento —el de la solicitud de

inscripcion marcaria—, no_debe ser fragmentado al momento de su resolucién, sino que

todo lo que haya sido objeto de discusién durante su transcurso, deberé ser reunido en una

unica resolucién final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes,

efectuandose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan
sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por €so mismo que esa

resolucion final debe cumplir con el principio de congruencia.

Con relacion a dicho principio de congruencia, se tiene que los articulos 99 y 155 parrafo 1°
del Cédigo 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 limites
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.- Requisitos de las sentencias. 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, acoté esto:
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“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 algin 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.’

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las
resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasion de las

solicitudes de inscripcion de signos marcarios y otros signos distintivos.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION IMPUGNADA. Una vez
examinado el expediente venido en alzada, 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 la resolucién apelada, dictada por la Subdireccion
del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuatro minutos y cuatro segundos

del dos de diciembre de dos mil ocho, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se

omitié hacer un pronunciamiento expreso acerca de la cancelacion por falta de uso de la marca

“CALYPSO”, presentada por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en su caracter antes

dicho, planteada como defensa a la inscripcion de la marca de fabrica “CALYPSQ?”, en clase

03 de la nomenclatura internacional, que interesa, 0 mas propiamente, acerca de si se acogia
favorablemente, o no, dicha defensa de cancelacion por falta de uso. Lo anterior en virtud de
que se desprende del escrito presentado por el Licenciado Vargas Valenzuela ante este
Tribunal en fechal6 de junio del 2009 (ver folios 47 al 49), como contestacion a la audiencia
de reglamento dictada mediante resolucion de las once horas con treinta minutos del veintidos

de mayo de dos mil nueve, que por escrito presentado por el citado Licenciado ante el Registro
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de la Propiedad Industrial a su dicho, el dia 12 de agosto del 2008, a las 13 horas con 21
minutos y 41 segundos, éste solicitd se dictara un suspenso respecto de la marca solicitada por
su representada y en ese mismo escrito interpuso una cancelacién por falta de uso de la marca
“CALYPSO”, inscrita bajo el Registro No. 49766.

Asimismo, en su escrito presentado en fecha 16 de junio de 2009 alegé lo siguiente:

“... A PESAR DE HABER SOLICITADO QUE LA OFICINA DE MARCAS DICTARA
UN SUSPENSO RESPECTO DE LA MARCA “CALYPSO” SOLICITADA POR
FINANCIERE ELYSEES BALZAC, SE HACE CASO OMISO A ESTA PETICION, Y
RESUELVE SOBRE EL FONDO, SIN SIQUIERA ENTRA A CONOCER DE LA
CANCELACION POR FALTA DE USO QUE INTERPUSIMOS EN EL ESCRITO DEL
12 DE AGOSTO DEL 2008.

[...] Adjuntamos fotocopia debidamente certificada del escrito presentado el dia 12 de

agosto del 2008, en donde se solicito el suspenso respecto de la marca “CALYPSO”

de FINANCIERE ELYSEES BALZAC, asi como la cancelacion por falta de uso de la

marca “CALYPSO” de Productos Finos S.A.

Por las razones expuestas solicito respetuosamente a ese Despacho:

1. Seanule la resolucién de las 10 horas 04 minutos 04 segundos del 02 de diciembre
del 2008, en vista de que no se resolvid absolutamente nada respecto del escrito
que presentaramos en fecha 12 de agosto del 2008.

2. Se proceda a dictar un suspenso respecto de la marca “CALYPSO” en clase 03 de
la Nomenclatura Internacional expediente 2008-5200.

3. Se ordene al Registro de la Propiedad Industrial conocer sobre la solicitud de
cancelacién por falta de uso que promueve mi representada FINANCIERE
ELYSEE BALZAC en contra de la marca “CALYPSO” No. 49.766 en clase 03 de

la Nomenclatura Internacional.”
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Ese defecto de la resolucion apelada, desde luego que contraviene el principio de congruencia
que deben contener las resoluciones que emite el Registro a quo, y si se observa que en su

ultimo considerando se expreso, literalmente, que:

“... En virtud de lo antes expuesto, es criterio de esta Direccion, rechazar la
inscripcién de la marca CALYPSO, dado que corresponde a una marca inadmisible
por derechos de terceros, asi se desprende de su analisis y cotejo con la marca inscrita
CALYPSO, por cuanto ambas protegen productos relacionados en la misma clase 03.
Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo
cual podria causar confusion en los consumidores al no existir distintividad notoria
que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de
confusion en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaria
afectando el derecho de eleccion del consumidor y socavando el esfuerzo de los
empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los
cuales se reconocen a través de su inscripcion, consecuentemente, se observa que la
marca propuesta transgrede el articulo octavo, literal a) de la ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos...”

Cabe entender que también en ella se conculcd la continencia de la causa, por cuanto lo
procedente era pronunciarse, de una vez, en esa misma oportunidad y en un solo acto, acerca
de la solicitud de inscripcion planteada ((nico aspecto sobre el cual se pronuncié el Organo a
quo); acerca de la defensa de cancelacion por falta de uso contra la solicitud de inscripcién
marcaria que interesa y asimismo; sobre el suspenso solicitado, y en consecuencia, sobre la
acumulacion de las solicitudes, objeciones y defensas planteadas; argumentos planteados por
el Representante de la empresa solicitante, sin haberse referido en lo absoluto el Organo a quo
sobre estos puntos. Debe asimismo el Registro de la Propiedad Industrial verificar la
existencia del proceso de cancelacion por falta de uso planteado por el Licenciado Victor

Vargas Valenzuela en representacion de la empresa gestionante en el presente asunto, lo
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anterior en virtud de que en el expediente que nos ocupa no consta como debe de ser, el escrito

de fecha 12 de agosto del 2008, aportado por dicha parte a folio 49.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Asi las cosas, al determinar este
Tribunal que en dicha resolucion se rompid la continencia de la causa y se quebrant6 el
principio de congruencia, todo ello por los motivos dichos, corresponde declarar la nulidad de
la resolucion dictada por la Subdireccion del Registro de la Propiedad Industrial a las diez
horas con cuatro minutos y cuatro segundos del dos de diciembre de dos mil ocho, para que
una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a verificar la existencia del proceso de
cancelacion por falta de uso planteado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en
representacion de la empresa FINANCIERE ELYSEES BALZAC, correspondiéndole
acumular en un solo expediente las solicitudes, objeciones y defensas planteadas, sean la
solicitud de inscripcion de la marca “CALYPSO”, tramitada bajo el expediente No. 5200-08,
asi como la solicitud de cancelacion por falta de uso de la marca “CALYPSO”, inscrita bajo el
Registro No. 49766, planteada como defensa e interpuesta por el mismo solicitante y
finalmente, proceda a emitir una nueva resolucién donde conste un pronunciamiento expreso
sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer acerca del

recurso de apelacion presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la
resolucion dictada por la Subdireccion del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas
con cuatro minutos y cuatro segundos del dos de diciembre de dos mil ocho, y se ordena al
Organo a quo proceder a verificar la existencia del proceso de cancelacion por falta de uso
planteado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en representacién de la empresa
FINANCIERE ELYSEES BALZAC y acumular en un solo expediente las solicitudes,

objeciones y defensas planteadas, sean la solicitud de inscripcion de la marca “CALYPSO”,
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tramitada bajo el expediente No. 5200-08, asi como la solicitud de cancelacién por falta de uso
de la marca “CALYPSO”, inscrita bajo el Registro No. 49766, planteada como defensa,
interpuesta por el mismo solicitante y finalmente proceda a emitir una nueva resolucion donde
conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se
resuelve, 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. NOTIFIQUESE.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Duran Abarca Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias
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DESCRIPTORES
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
TNR: 00.42.25
RESOLUCION SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
TNR: 00.42.49
NULIDAD
TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA
TNR: 00.35.98
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