Oficina Espafiola
" de Patentes y Marcas

OFICINA EUROPEA DE OFICINA ESPANOLA DE ORGANIZACION MUNDIAL
PATENTES PATENTES Y MARCAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA
JUECES Y FISCALES DE AMERICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM)

con la colaboracion
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de Espaiia

Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002

INFORME SOBRE LAS TENDENCIAS ACTUALES DE LA JURISPRUDENCIA
COSTARRICENSE EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Documento preparado por el Sr. Juan Manuel Chaves Villalobos, Letrado de la
Sala Primera de la Corte, Corte Suprema de Justicia, San José

z:\difuinfolinternet\internet02\jueces\1 icr.doc



OMPI/PI/IJU/IMAD/02/1 CR
pagina 2

PRESENTACION

Lafinalidad esencial de estarecopilacién es brindar a lector los diversos criterios
jurisprudenciales emitidos por la Sala Constitucional y la Sala Primera de la Corte Suprema
de Justicia de Costa Rica en materia de propiedad industrial. Seincluye, también, un primer
apartado referido alajurisprudencia constitucional en relacién a laincorporaciony € empleo
de los Instrumentos Internacionales en el derecho interno, asi como al orden jerarquico entre
las leyesy los tratados internacional es, aspecto absolutamente fundamental en la materia que
nos ocupa.

De conformidad con €l articulo 5 delaLey Organicadel Poder Judicial (Ley N° 7333
de fecha 30 de marzo de 1993), “Los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia
serviran para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicacion del ordenamiento
escrito y tendran el rango de la norma que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate
de suplir ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas
fuentes tendran rango de ley”. Estas normas junto con €l articulo 13 delalLey dela
Jurisdiccién Constitucional! y e articulo 9° del Cédigo Civil?, que tiene alcances generales
dentro del ordenamiento juridico costarricense, ponen en evidencia el valor de los fallos aca
recopilados en la aplicacion de los Instrumentos Internacionales y lalegislacion internaen
materia de propiedad industrial.

En este trabgjo la jurisprudencia constitucional se clasifica en dos grandes apartados.
El primero, de caréacter general, contiene los principios basicos informantes del proceso para
incorporar, aplicar y tutelar los derechos y obligaciones consagrados en Instrumentos
Internacionales a &mbito juridico de nuestro pais. El segundo, de carécter especifico, se
refiere propiamente a pronunciamientos de la materia de propiedad industrial dictados por €l
tribunal constitucional. Finalmente, una recopilacion de los fallos més relevantes de la Sala
Primera de la Corte Suprema de Justicia, 6rgano judicia que conoce de los recursos de
casacion en asuntos relativos a la propiedad industrial.

Como una Ultima consideracién cabe mencionar que la legislacion interna sobre
propiedad industrial vigente data de principios del afio 2000 (Protocolo a Convenio
Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industrial, Ley N° 7982 de 14 de enero
de 2000; Ley de Marcasy Signos Distintivos, Ley N° 7978 de 6 de enero de 2000; Reforma
delos Articulos 94 y 95 de laLey de Marcasy otros Signos Distintivos, Ley N° 8020 de
6 de septiembre de 2000; Ley de Patentes de Invencion, Dibujosy Modelos Industriales y
Modelos de Utilidad, Ley N° 7979 de 6 de enero de 2000; Ley de Informacion no Divulgada,
Ley N° 7975 de 4 de enero de 2000), salvo la Ley Patentes de Invencion, Dibujosy Modelos
Industriales y Modelos de utilidad, de fecha 25 de abril de 1983 (Ley N° 6867 y sus reformas
por Ley N° 8039 de 12 de octubre del 2000y Ley N° 7979 de 22 de diciembre de 1999),
razon que justifica la poca jurisprudencia a la fecha relativa a dicha normativa en especifico.
Toda esta nueva legislacion ha sido promulgada con el fin de dar fiel cumplimiento alos

! Articulo 13 delaLey de la Jurisdicciéon Constitucional, Ley N° 7135, de 5 de octubre de 1989:
“Lajurisprudenciay los precedentes de la jurisdiccion constitucional son vinculantes erga
omnes, salvo parasi misma’.

Articulo 9°: “Lajurisprudencia contribuira ainformar el ordenamiento juridico con la doctrina
que, de modo reiterado, establezcan las salas de casacion de la Corte Suprema de Justiciay los
principios generales del Derecho”.
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compromisos adquiridos por Costa Rica por medio del Acuerdo de |os Aspectos de Propiedad
Intelectual relacionados con e Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de la
Organizacion Mundia del Comercio.

A. Criterios generales sobre |os al cances de | os tratados internacionales en € derecho
interno costarricense

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. Si las disposiciones del Tratado Internacional
son ejecutivas y ejecutables por si mismas, sin necesidad de que otras normas del derecho
interno las desarrollen, las leyes que se les opongan se tendran por derogadas
automaticamente, sin necesidad de que se declare la inconstitucionalidad de las mismas.

“...s bien € articulo 73 inciso d) de la Ley de la Jurisdiccién Constitucional
faculta alos interesados a plantear la accion de inconstitucionalidad contra las
disposiciones legales que se opongan a las de un tratado internacional, considerando que
al hacerlo violan lajerarquia normativa superior del segundo de conformidad con el
articulo 7 e la Constitucion Politica, ello no obsta a que, cuando las disposiciones del
tratado resulten gecutivas y g ecutables por si mismas, sin necesidad de otras normas
gue las desarrollen en el derecho interno, las legales que las contraigan deban tenerse
simplemente por derogadas, en virtud precisamente del rango superior del tratado. De
esta manera, la antinomia entre ley y tratado, a partir de la fortuna de los articulos 10,
48, 105y 128 de la Constitucion (Ley nimero 7128 de 18 de agosto de 1989, vigente
desde el 1° de septiembre) y, sobre todo, de la Ley de la Jurisdiccion Constitucional
(nimero 7135 del 11 de octubre de 1989, vigente desde su publicacion del 19), se
resuelve, en primer lugar y en lo posible, con la derogacion automatica de la primeraen
cuanto se oponga al segundo, sin perjuicio de que también pueda serlo mediante la
declaracion de incongtitucionalidad de laley...” (Sentencia niimero 282-90 dictada por
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las diecisiete horas del trece
de marzo de mil novecientos noventa)” .

DERECHO COMUNITARIO. Sus normas tienen rango superior a la ley, pues se derivan de
un cuerpo normativo que conforme al articulo 7 de la Constitucion Politica también ostenta
ese rango. Su incorporacion al derecho interno no viola el principio de reserva de ley

“...d RECAUCA no es un simple reglamento, sino que se trata de una norma comunitaria,
gue ocupa un sitio, dentro de las fuentes de derecho, superior a legal puesto que derivade
un cuerpo normativo que conforme d articulo 7 de la Congtitucidn Politicatiene rango
superior alaley. El acto de recepcion o incorporacion a derecho interno no le dacalidad a
lanorma, sino que no se debe perder de vista que se trata de normas de derecho
comunitario, y que su rango es supralega. Por ende, no seviolae principio de reservade
ley consagrado en & numeral 39 delaLey Fundamental...” (Sentencia

numero 0791-94 dictada por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA, a las quince horas treinta y tres minutos del ocho de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro)” .
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FUENTES NORMATIVAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COSTARRICENSE.
Fuerza juridica de los tratados o convenios internacionales frente a la norma interna.
Fundamento para otorgar el valor asignado

“De conformidad con la doctrina derivada del articulo 7° de nuestra Constitucion,
los tratados 0 Convenios I nternacionales, como fuente normativa de nuestro
ordenamiento juridico, ocupan una posicion preponderante ala de laley comin. Ello
implica que, ante la norma de un tratado o convenio, -denominacién que para efectos
del derecho internacional es equivalente- cede la normainterna de rango legal que es
precisamente el problema juridico que nos ocupa. En efecto, las normas internacionales
no surgen de la potestad |egidlativa inherente alos congresos o parlamentos de cada
pais, en los que los representantes popul armente electos (hablamos de las democracias
representativas) participan como sujetos activos del proceso de formacion de laley,
sobre todo en la etapa de lainiciativa del proyecto en cuestién, con la posterior
intervencién del gjecutivo como elemento de fiscalizacion. Caso contrario ocurre en el
derecho internacional, campo en el que & gecutivo, en su funcion exclusivay auténoma
de conducir las relaciones internacionales del Estado mismo, define el contenido de las
negociacionesy con ello vincula u obliga alos demas 6rganos internos. Aqui, €
legislativo no juega un papel preponderante en e contenido de las negociaciones, sino
mas bien como érgano de referendo posterior aprobando o improbando el instrumento
pero no modificandolo”. (Sentencia nimero 829-94 dictada por la SALA
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las dieciséis horas
veintisiete minutos del nueve de febrero de mil novecientos noventa y cuatro)”.

Véase en igual sentido, la resolucion numero 3785-96 de las nueve horas seis minutos
del veintiséis de julio de mil novecientos noventa y seis.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS. Sus normas y
principios no solo tienen rango superior a la ley ordinaria, sino un amparo constitucional
directo que prdacticamente los equipara a los consagrados expresamente en la Constitucion
Politica

“..principios y normas internacionales de derechos humanos, que tienen, no solo el
rango superior a la ley ordinaria que les confiere el articulo 7 de la Constitucion, sino
también un amparo constitucional directo que practicamente los equipara a los
consagrados expresamente por la propia Carta Fundamental, al tenor del articulo 48 de
la misma, (reformado por la Ley N° 7128 de 18 de agosto de 1989); entre esos derechos,
concretamente, los reconocidos en los articulos 25, 28, 29 y 30 -asi corregidos los que se
invocan en la accion- del Convenio sobre Seguridad Social, N° 102 de la OIT, ...”
(Sentencia numero 1147-90 dictada por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, las dieciséis horas del veintiuno de setiembre de mil
novecientos noventa)” .
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS. Sus normas y
principios tienen un rango superior a la propia Constitucion Politica

“...La Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nirio en sus
articulos 28 y 29 de la Convencion, la cual tiene un rango superior a la propia
Constitucion, sefidano solo e derecho del nifio ala educacion, sino paralelamente la
obligacion del Estado de asegurarla, respetando en todo momento su dignidad como
persona humana; los articulos 77, 78 'y 79 de la Constitucién Politicay 26.3) de la
Declaracion Universal de los Derechos Humanos, sefialan ademés del derecho de los
padres de escoger lainstitucion en donde habran de educarse sus hijos, la obligacion del
Estado de facilitar la prosecucion de los estudios superiores...” (Sentencia numero
01919-99 dictada por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, a las once horas cuarenta y ocho minutos del doce de marzo de mil
novecientos noventa y nueve)” .

JERARQUIA DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS
HUMANOS A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1989. Tienen un
rango superior a los demas instrumentos internacionales y sirven de complemento a la
Constitucion Politica

“Lostratados o convenios internacionales, por mandato expreso del articulo 7° de
nuestra Congtitucién, son normas investidas de una fuerza vinculante superior alade las
leyes comunes, como lo es el citado Codigo. Mas lareforma constituciona de 1989, que
modifico entre otros, € articulo 48, cred una nueva categoria de normas. lostratadosy en
general, los instrumentos internacional es sobre derechos humanos aplicables ala
Republica. La Sala estima que estos instrumentos sobre derechos humanos tienen un
rango superior a la de los demas, y que tienen otra caracteristica adicional -la mas
importante-- que complementan la Constitucion Politica en su parte dogmdtica.. Después
de estas disposiciones, se colocan las legidacién interna comin, llamada también
legidacion “municipa” desde la perspectivainternacional, categoriaala que pertenece €
Cddigo de Procedimientos Penales.” (Sentencia niimero 3805-92 dictada por la SALA
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las nueve horas treinta
minutos del veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos)”.

JERARQUIA DE LASNORMAS. Ordenamiento comunitario. Cédigo Aduanero Uniforme
Centroamericano. Potestad reglamentaria

“...dentro del ordenamiento comunitario existe unajerarquia, y atribucién de
competencias normativas, y |o primero que llamala atencion en € caso es que d tratado de
lamateria, que es el Codigo Aduanero Uniforme Centroamericano, delegaen un
reglamento € sefialamiento de procedimientos y requisitos para obtener la autorizacion
para gjercer como agente de aduanas. Asimismo & mismo Tratado regula el
procedimiento de promulgacion de los reglamentos al CAUCA, que en este caso, como se
dijo, se cumple. Al redlizar la delegacion en cuanto arequisitosy procedimientos de
aprobacién, debemos preguntarnos s esa del egacion comprende laforma en que se pierde
laautorizacién. Read mente existe una competenciaimplicita parae Consgo Econdémico
Centroamericano, de establecer todo lo relacionado ala aprobacion, que en término
genérico implicatambién lavigenciay pérdida de esa autorizacion. De estamanerala
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fuente derivadatiene su origen implicitamente en cuanto a punto que nos ocupa en esa
competenciaexplicita genérica. En efecto, se otorga la potestad reglamentaria en cuanto a
CAUCA d Consgjo Econdmico Centroamericano con intervencion en e derecho interno
del Poder Ejecutivo en larecepcion de lanorma, en € cua se regulalafigurade agente de
aduanas, refiriendo expresamente e articulo 129 que por via de reglamento se
establecerian los requisitos y procedimientos para otorgar |as autorizaciones, de maneratal
gue en sentido genérico la aprobacion implicatambién lavigenciay pérdidade ésta. De
estaforma, e procedimiento y la competencia es adecuada de acuerdo con la norma que
autorizaladerivacion y conforme con la que establece la forma de emitir los reglamentos
comunitarios de lamateria. Queda claro, entonces, que la norma tiene rango superior a la
ley interna, y por ende no se incumple el principio de legalidad.. En consecuencia, no
lleva razon el accionante al senialar que el cuerpo normativo en cuestion esta supeditado a
la ley nacional y que tiene el mismo rango que un decreto ejecutivo. Tampoco lleva razon
en cuanto alega que se trata de una sancion de indole penal, pues se trata de un efecto que
debe aplicar un érgano administrativo, como manifestacion de autotutela.” (Sentencia
numero 2408-94 dictada por la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA, a las dieciséis horas veintisiete minutos del dieciocho de mayo de mil
novecientos noventa y cuatro).

Véase en igual sentido, la resolucion numerol365-91 de las catorce horas treinta minutos
del dieciséis de julio de mil novecientos noventa y uno.

OBLIGACIONES ASUMIDAS EN UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL. No puede
invocarse una situacion interna para justificar el incumplimiento de los términos de un
tratado. El principio de buena fe determina la interpretacion y ejecucion de los instrumentos
internacionales

“El Ministro recurrido hainformado que de laletradel articulo 28 delalLey dela
Comisién Nacional de Asuntos Indigenas, Ley No. 5251 se puede extraer alguna
flexibilidad presupuestaria del Estado. Esta establece: “Articulo 28.- A fin de que &
Poder Ejecutivo pueda estar en condiciones de fijar en el proyecto de ley de Presupuesto
General de la Republica, la subvencién que a bien tuviera, amés tardar € 31 dejulio de
cada anio, ...” Al modo de ver de la Sala, ello no implica una discrecionalidad como
parece entenderlo el Ministro, pues esta probado gque de un afio a otro se ha reducido
sustancialmente el Presupuesto de CONALI, lo que implica limitarla indebidamente en su
papel de institucion o mecanismo para el pleno desarrollo de las instituciones e
iniciativas de los indigenas en nuestro pais, en los términos del articulo 33 del Convenio
No. 169 delaOIT. Sin gque se pueda descartar que existen importantes inconvenientes
administrativos en CONAI, minar su Presupuesto lesiona € principio de buenafe con que
deben interpretarse y gjecutarse los Convenios I nternacionales en nuestra jurisdiccion
territorial, pues se invoca una situacion interna para justificar € incumplimiento de los
términos de un tratado, como sucede en € caso, cuando han de observarse medidas
especiales para salvaguardar |os intereses de los indigenas, su trabajo, cultura, entre otras
cosas (articulos 26 y 27 de la Convencidn de Viena sobre € Derechos de los Tratados).
Tomese en cuenta que, ademas de esa obligacidn genérica de interpretacion de los
tratados, existe una obligacidn especia en e propio Convenio N° 169 dela OIT, en
formular una consulta a los pueblos indigenas, de conformidad con € principio de buena
fe, seglin 1o establece € articulo 6.2 de ese mismo cuerpo normativo. Lo anterior
significa que toda actividad encubierta esta proscrita, y més bien, la obligacion del Estado
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costarricense es la de ser transparente en el mangjo de los asuntos indigenas. De esta
forma, las politicas del Gobierno deben ser puestos en conocimiento y consulta de los
pueblos indigenas antes de su adopcion y gecucion. Debe tomarse en cuenta que los
tratados sobre derechos humanos, “... no son tratados multilaterales del tipo tradicional,
concluidos en funcién de un intercambio reciproco de derechos, para el beneficio mutuo
entre los Estados contratantes. Su objeto y fin son la proteccién de los derechos
fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionaidad, tanto frente
asu propio Estado como frente alos otros Estados contratantes. (Opinidn Consultiva de
la Corte I nteramericana sobre Derechos Humanos No. 2-82, parrafo. 29)”. (Sentencia
nimero 3515-97 dictada por laSALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA, alas quince horas doce minutos del veinticuatro de junio de mil
novecientos noventay siete)”.

Véase en igua sentido, la resolucion nimero 673-97 de las doce horas cincuentay un
minutos del treintay uno de enero de mil novecientos noventay Sete.

PRINCIPIO DE LA BUENA FE. Parametro con que deben interpretarse y ejecutarse los
Convenios Internacionales en nuestro territorio. No se puede justificar el incumplimiento de
un tratado invocando una situacion interna del Estado

“...Sin que se pueda descartar que existen importantes inconvenientes
administrativos en CONAI, minar su Presupuesto lesiona € principio de buenafe con
gue deben interpretarse y gecutarse 1os Convenios | nternacionales en nuestra
jurisdiccion territorial, pues se invoca una situacion interna para justificar el
incumplimiento de los términos de un tratado, como sucede en €l caso, cuando han de
observarse medidas especiaes para salvaguardar 10s intereses de |os indigenas, su
trabajo, cultura, entre otras cosas (articulos 26 y 27 de la Convencion de Viena sobre €
Derechos de los Tratados)...” (Sentencia niimero 3515-96 de las quince horas doce
minutos del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis).

Véase en ese mismo sentido, la resolucién nimero 0241-98 de las nueve horas con
treintay nueve minutos del dieciséis de enero de mil novecientos noventay ocho.

PROBLEMAS DE INDOLE ADMINISTRATIVO. No justifican la violacién de los
derechos fundamentales

“... los problemas administrativos no pueden en modo alguno ser utilizados como
excusa para infringir las normas superiores que vinculan la actuacion de los funcionarios
correspondientes, ...”. (Sentencia numero 3126-96 dictada por la SALA
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las dieciséis horas del
veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis)” .
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B. Jurisprudencia constitucional en materia de propiedad industria

Voto N° 2134-95

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, a las
quince horas del dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco

“Il.- SOBRE EL FONDO.- ARTICULO 17 INCISO 3) DE LA LEY 6867 DE
25 DE ABRIL DE 1983". Dichoinciso dice asi: “Para mantener en vigenciala patente,
deberan pagarse |as tasas anua es que determine € reglamento, a partir del primer afio de la
fecha de otorgamiento de la patente. Los pagos se harén antes de comenzar € afio al cual
correspondalatasa. Se concedera un plazo de gracia de seis meses para el pago de latasa
anual, previo pago de una sobretasa’. El punto aanalizar es ¢de conformidad con la
Constitucion Politica, puede e legislador condicionar o limitar la vigencia de una patente a
pago de una tasa? Paradllo esindispensable referirse a derecho de propiedad intelectual y a
Poder Tributario del Estado. Los derechos relativos ala actividad intelectual en el terreno
industrial, se desarrollan por una disciplina comprendida bajo la denominada “ propiedad
intelectual”, de conformidad con €l articulo 2 del Convenio de Estocolmo celebrado €l
14 dejulio de 1967, en e cua se creala*“Organizacion Mundia de la Propiedad Intelectual
(OMP1)”, ratificado por Costa Rica mediante Ley No. 6468 del 18 de setiembre de 1980. La
propiedad intelectual comprende una serie de derechos que se refieren a bienes inmaterialesy
gue cuando estan asociados a la libertad industrial y mercantil, generan posibilidades de
competir en un mercado de bienes concretos. La propiedad intelectual es un derecho redl, en
virtud de que supone un poder juridico gercitado por una persona determinada, para aprovechar
los beneficios personales y patrimoniales producto de su creacion, pudiendo oponer ese derecho
erga omnes. Estaoposicion erga omnes reconoce a su autor facultades exclusivas de dos tipos:
laprimera, de carécter personal, reconoce la paternidad de la obra o invencion y tutelala
personalidad del autor en relacion con su invento, con ella se garantizan los intereses
intelectuales del 1lamado derecho mora de duracion, en principio, ilimitada. En segundo lugar,
estén las facultades de carécter patrimonial, relativas ala explotacion de laobrao invento y que
permiten la obtencién de un provecho econémico, es el denominado derecho patrimonial que es
siempre de duracién limitada. Y aque la caracteristica de este tipo de derecho es € “goce
tempora” dela obra o invento, que constituye precisamente el contenido esencial del derecho
de propiedad intelectua y de sus diversas manifestaciones, por gemplo: obras literarias,
artisticas y cientificas, invenciones en todos los campos de la actividad humana, marcas de
fébrica, comercio y servicio, asi como nombresy denominaciones comerciales, etc. La patente
es un documento oficia que reconoce o justificala propiedad industrial. Por medio de este
certificado se protege un invento o alguna otra actividad u objeto del terreno industrial, este
titulo acreditala prioridad que tiene su inventor ante e Registro y que lo faculta parala
explotacion exclusivay temporal de su invento. Al otorgarse una patente de invencion, €
Estado garantiza su proteccion a duefio de la patente por un periodo corto de tiempo, durante €
cual goza temporalmente de la explotacion exclusiva de su invento, creandose una especie de
monopolio tutelado por laley por cierto espacio de tiempo, transcurrido €l cual € invento pasaa
ser de dominio publico, cumpliéndose asi lafuncién socia de las patentes, es decir la
transferencia de tecnologia. En virtud del principio de que “El autor debe ir unido ala suerte de
su obrd’, el autor tiene derecho a participar del éxito econémico de su creacién, obra o invento
y de esta manera se le permite recuperar toda lainversion de recursos tales como tiempo
dedicado alainvestigacion, esfuerzo, creatividad e inversién econdémica, desplegados en la
creacion de suinvento. Por otra parte, € autor debe retribuir ala comunidad lo que ha recibido
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de ésta, porque €l aporte personal-intelectual del inventor es menor en comparacion con e
aporte que éste ha recibido de la comunidad y del fondo del saber humano. Al vencer € plazo
de goce temporal del derecho de patente, € inventor retribuye a este fondo comin del saber,
todo los conocimientos que obtuvo de éste, que contribuyeron ala creacién de su invento. Lo
anterior justificad por qué la patente tiene un tiempo restringido de duracién, que a su vez
congtituye la caracteristica esencia de este tipo de propiedad, es decir: latemporaidad del
derecho. El articulo 47 de la Constitucién Politica protege ese contenido esencial del derecho
de propiedad intelectual asi:

“Todo autor, inventor, productor o comerciante gozara temporalmente de la propiedad
exclusiva de su obra, invencion, marca, nombre comercial, con arreglo alaley.”

Ademas el Constituyente incorpord una norma programéticaen e articulo 121 inciso 18
que establece “ Ademés de las otras atribuciones que le confiere esta Constitucion, corresponde
exclusvamente ala Asamblea Legidativa: ... 18) Promover € progreso delas cienciasy delas
artesy asegurar por tiempo determinado, alos autores e inventores, |a propiedad de sus
respectivas obras e invenciones’. De manera que, corresponde al legislador dictar las leyes que
regulen € derecho de propiedad intelectual, pero € legislador tiene como limite e contenido
esencia de ese derecho. Debe tenerse presente que el legislador desconoce o viola e contenido
esencia de un derecho, cuando crea normas que limitan, hacen impracticable, dificultan mas
aladelo razonable o lo despojan de la necesaria proteccion. Porque al violarse ese contenido
esencial del derecho, se quebranta la Congtitucion que a su vez protege ese contenido esencial
intangible para el legidador. La Salaen lasentenciaN.° 425-91 delas 15:12 horas de
20 de febrero de 1991, se refiri6 a contenido esencia de los derechos como limite de la
actuacion del legidador, asi:

“Il.- El recurso debe declararse con lugar, primero porque la regulacion de los derechos
fundamental es esta reservada alaley formal, siempre que respete € contenido esencia
del derecho fundamental regulado.”

En relacion a poder tributario, la Sala se refirid a mismo en la sentencia N.° 1341-93 de
las 10:30 horas del 29 de marzo de 1993, de la siguiente manera:

“Il.- EL PODER TRIBUTARIO- El llamado “Poder Tributario” -potestad soberana del
Estado de exigir contribuciones a personas o bienes que se hallan en su jurisdiccion o bien
conceder exenciones- no reconoce mas limitaciones que las que se originan en la propia
Constitucion Politica. Esa potestad de gravar, es € poder de sancionar normas juridicas de las
gue se derive o pueda derivar la obligacion de pagar un tributo o de respetar un limite tributario
y entre los principios congtitucional es de la Tributacidn, se encuentran inmersos € Principio de
Legalidad o bien, Reservade Ley, € de Iguadad o de Isonomia, de Generalidad y de No
Confiscacion. Los tributos deben emanar de una Ley de la Republica, no crear
discriminaciones en perjuicio de sujetos pasivos, deben abarcar integralmente atodas las
personas o bienes previstas en laley y no solo auna parte de ellas y debe cuidarse de no ser de
tal identidad, que viole la propiedad privada (articulos 33, 40, 45, 121 inciso 13 dela
Constitucion Politica).”
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De conformidad con €l articulo 4 del Codigo de Normas'y Procedimientos Tributarios,
existen tres categorias de tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Latasa“esel
tributo cuya obligacion tiene como hecho generador la prestacion efectiva o potencial de un
servicio publico individualizado en € contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino
gieno d servicio que constituye larazdn de ser de laobligacidon. No estasala contraprestacion
recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado.” En €l caso de las patentes de
invencién, no cabe duda de que € Registro de la Propiedad Industrial organizatodo un sistema
registral de proteccién de los derechos de las patentes por € y en € inscritas. Como ya se dijo,
el poder tributario no conoce mas limites que agquellos que establece la propia Constitucion
Politicay en consecuencia si es posible crear un tributo, especificamente una tasa con efectos
hacia el futuro, parael cobro del servicio publico que brinda € Registro de la Propiedad
Industrial en materia de patentes de invencién, siempre 'y cuando la creacion del mismo emane
de unaley que defina el hecho generador, € sujeto pasivo y latarifa. En cuanto alatarifao e
quantum, la Sala ha aceptado -en algunos casos concretos- la delegacion relativay restringida,
en aguellos casos donde la ley fija claramente los pardmetros dentro de los cuales, € Ejecutivo
pueda actuar reglamentando laley y siempre que esos parametros sean razonables. El
Ejecutivo puede desarrollar laley dentro de los limites que la misma sefida, porque de lo
contrario se edtaria violando la potestad reglamentaria establecida en € articulo 140 incisos 3y
18 de la Constitucién Politica, con e consecuente quebranto de los articulos 9y 121 inciso 13
de la Constitucién Politica. Para que se dé laflexibilidad en materiaimpositiva, eslaley laque
debe establecer los el ementos esenciales del tributo (creacion por medio de ley, definicion del
hecho generador, tarifay sus bases de cllculo y € sujeto pasivo), paraque € Ejecutivo, via
reglamento desarrolle laley dentro de los parametros fijados por ésta. Enrelacion ala
flexibilidad la Sala sefiad 6 en la sentencia N.° 0730-95 de las 15 horas del 3 de febrero de 1995
lo siguiente:

“l.- EN CUANTO A LA “FLEXIBILIDAD” REGULADA EN EL ARTICULO 12 DE
LA LEY DE CONSOLIDACION DE IMPUESTOS SELECTIVOS DE CONSUMO: la
doctrina mas importante en la materia, en forma generdizada, ha sefidado que € “PODER
TRIBUTARIO” -potestad tributaria, potestad impositiva, poder de imposicidn, entre otros-
consiste en “... lafacultad de aplicar contribuciones (o establecer exenciones) ...”, con otras
palabras, “... € poder de sancionar normas juridicas de la cuales derive o pueda derivar, a cargo
de determinados individuos o de determinadas categorias de personas, la obligacion de pagar un
tributo ...”. Paralelamente al “PODER TRIBUTARIQO”, se reconoce, también, la facultad de
gercitarlo en e plano material, alo cual se denominala“COMPETENCIA TRIBUTARIA”, de
modo tal que ambas potestades pueden coincidir, pero no de manera obligatoria, pues se
manifiestan en esferas diferentes, de modo que puede haber érganos dotados de competencia
tributariay carentes de poder tributario. El poder de gravar, como se apunto, es inherente a
Estado y no puede ser suprimido, delegado ni cedido; mas el poder de hacerlo efectivo, en €
plano material, puede transferirse y otorgarse a entes paraestatales o privados. Las diferencias
entre ambos conceptos han sido puestas de manifiesto, en nuestro medio, a establecerse la
separacion entre € sujeto activo de la potestad tributariay € sujeto activo de la obligacion del
tributo. De lo anteriormente expuesto se concluye, que |o que puede transferirse, seglin vimos,
es lallamada competenciatributaria, o0 sea, € derecho a hacer efectiva la prestacion.”
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I1.- Nuestra jurisprudencia, en forma atinada, ha reconocido, habida cuenta de
determinadas circunstancias, la posibilidad de que opere -dentro de ciertos limites razonables-
una“delegacion relativa’ de dichas facultades, siempre y cuando, se sefiden en laley los
margenes del tributo respectivo, pues de lo contrario, estariamos en presencia de una
“delegacion absoluta’ de tales facultades, proceder que carece, como se expuso, de vaidez
congtitucional. Sobre el tema haindicado la Corte Suprema de Justicia, en gercicio de su
antigua funcion contralora de la constitucionalidad de las normas:

“Las aegaciones del recurrente, en este caso, se dirigen a demostrar que la autorizacion
de tarifas variables, aun dentro de ciertos limites, infringe € principio de legalidad en materia
tributaria (...). No lo cree asi esta Corte, y por lo contrario, considera que no hay delegacién ni
seinfringe e principio de reservalega cuando la Asamblea determinalos limites de latarifa
impositiva, pues lo que interesa es que laley establezca las bases estructurales del impuesto y
sefiale las pautas que debe seguir €l Poder Ejecutivo (...).

El articulo 11 de laLey de Reforma Tributaria, No. 4961 de 10 de marzo de 1972, sefida
un maximum del cincuenta por ciento sobre el valor imponible, de manera que e Poder
Ejecutivo, a fijar e impuesto selectivo de consumo en las listas de mercaderias a que se refiere
el articulo 4, tiene que someterse forzosamente al limite establecido por €l legidador, sin que la
citada regla pueda estimarse inconstitucional por € solo hecho de autorizar unatarifavariable o
de caréacter déstico, pues en ello no hay delegacion de la potestad tributaria que le compete ala
Asamblea Legidativa sSino una mera consecuencia de la indole del impuesto, de la diversidad de
mercaderias gravadas y de la serie de factores variables que obligan a modificar lastasas o a
incluir nuevas mercaderias o sucedaneas de otras. (...) De modo que lapropialLey eslaque
establece la cuantia del gravamen, por e sistema de sefialar un méximum, quedando a cargo del
Poder Ejecutivo lafacultad de fijar € impuesto en un porcentaje menor, no de una manera
antojadiza o arbitraria, sno con miras alograr que se cumplan los fines que laley persigue’.
(Corte Plena, sesion extraordinariadel 21 de noviembre de 1973).

El inciso 3 dd articulo 17 de laLey 6867 impugnado, establece como requisito para
mantener la vigencia de una patente, la obligacion de pagar “las tasas anuales que determine €
reglamento” sin fijar ningun tipo de pardmetro en cuanto a quantum, que como ya se dijo esun
elemento esencia del tributo. Resulta evidente que estamos ante una del egacion absoluta que
carece de vaidez constitucional. Es por ello que en cuanto a este inciso procede acoger la
accion de incongtitucionalidad, ya que como se andiz0, quebrantalos articulos 9, 121 inciso 13
y 140 incisos 3 'y 18 que establecen € principio de division de poderes, y las competencias
exclusivas e indelegables del Poder Legidativo y Ejecutivo. Por tal razén resultainnecesario
referirse alas otras supuestas violaciones alegadas.

IIl.- ARTICULO 17 INCISO 4) DE LA LEY 6867 DE 25 DE ABRIL DE 1983. Parasu
andlisis es necesario transcribirlo como sigue: “Por falta de pago de alguna de las tasas anuales,
de conformidad con lo dispuesto en este articulo, la patente caducara de pleno derecho”. Aqui
resulta imprescindible analizar la constitucionalidad de establecer la caducidad de pleno
derecho de la patente como sancion a incumplimiento de una obligacion tributaria, es decir €
incumplimiento en e pago de agunade lastasas. Primeramente debe sefidlarse que lafigura
juridica de la caducidad se caracteriza por lo siguiente: 1) Con anterioridad debe haber surgido
una situacion juridica de posibilidad axiol6gica, 2) Cuyafatade gercicio en unaforma
determinada, produzca su extincién, 3) Plazo corto y rigido parael cumplimiento de un acto, de
lo contrario se pierde € derecho (es un plazo a que no se le aplica ni lainterrupcion ni la
suspension), 4) Tiene eficaciainnovativa- extintiva. La Sala considera que agqui existe un
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problema de técnica legidativa ya que como se dijo, la figura de la caducidad opera cuando se
da unainactividad especificarelacionada a gercicio de un derecho, que no guardarelacion
alguna con e incumplimiento de una obligacién tributaria, que seria € caso que agui nos ocupa.
Cuando la obligacion tributaria nace, ésta debe pasar por un procedimiento liquidatario, que es
constitucionalmente valido, pero de ninguna forma puede €l legislador dictar una normaque
establezca la caducidad de la patente de pleno derecho, como sancion al incumplimiento de una
obligacién tributaria. Méxime como ya se dijo, cuando resulta evidente que a declararse la
caducidad de una patente, ésta pasa a ser de dominio publico y en consecuencia se extingue el
derecho ala explotacion temporal exclusiva que garantiza la Congtitucion Politicaa autor o
inventor. Seviolaasi € contenido esencia del derecho de propiedad intelectual,
especificamente en este caso el derecho ala propiedad industrial. Ademés de lo ya sefidado, ta
sancién a incumplimiento de una obligacion tributaria, que lleva en si 1a pérdida definitiva del
mismo derecho -aspecto patrimonial- viola el articulo 40 de la Congtitucién Politica que
establece que nadie sera sometido a penas perpetuas. El concepto juridico “pena’ hade
entenderse en sentido amplio, es decir se aplica a toda sancién impuesta, incluso de orden
tributario. De manera que no es vaido constitucional mente, establecer una sancién que extinga
el derecho de propiedad de la patente por € incumplimiento en el pago de las tasas, porque ello
implicarialaimposicion de una sancion perpetua. En consecuencia procede declarar
inconstituciona € inciso 4 del articulo 17 delaLey 6867 impugnado, en violacion alos
articulos 47, 121 inciso 18y 40 de la Constitucion Politica, por tal razon resultainnecesario
referirse alas otras supuestas violaciones alegadas.

V.- ARTICULO 23 DEL REGLAMENTO, DECRETO EJECUTIVO NO. 15222-
MIEM-JDE 12 DE DICIEMBRE DE 1983. Este articulo establece lo siguiente:

“Pago de tasas anuales. Las tasas anuales para mantener en vigenciala patente
podran ser pagadas por anticipado para dos o més periodos anuales.

2. En caso de pago de la anualidad durante el plazo de gracia, latasadebiday la
respectiva sobretasa se pagaran simultdneamente. Durante € plazo de gracia, la patente
mantendra su vigencia plena.

3. Los pagos de |as tasas anual es seran anotados en €l Registro bgjo la partida
correspondiente a la patente cuya tasa se hubiere pagado. La anotacion indicara el monto
pagado, € periodo o periodos anuales alos cuaes corresponde € pago y lafechaen que
serecibio € pago.

4. En caso de renuncia, caducidad o declaracion de nulidad, no habra derecho a
reintegro de tasas o0 anualidades pagadas anticipadamente.”

La Sala estima que de conformidad con € articulo 89 dela Ley dela Jurisdiccion
Constitucional, en relacion con los considerandos |1.- y 111.- de esta sentencia, procede declarar
lainconstitucionalidad del articulo 23 del Reglamento impugnado, por conexién o
consecuencia, ya que € citado articulo regulalaforma de pago de las tasas anuales, y estas
Ultimas son incongtitucionales por la forma en que fueron creadas, seglin se analizd en los
considerandos supra citados. Por tal razén, no resulta necesario referirse alas otras supuestas
violaciones a egadas.
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V.- TRANSITORIO AL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO, DECRETO
EJECUTIVO NO. 15222 DE 12 DE DICIEMBRE DE 1983. Es mediante este Transitorio que
seregulalasituacion del pago de las tasas en relacion alas patentes inscritas con base en la
legidacion anterior. Mediante dicho Transitorio se establece: “Las tasas anuaes se aplicardn a
las patentes concedidas conforme con lalegislacion anterior, teniéndose como primer afio e de
entrada en vigencia de este Reglamento; a partir del decimosegundo afio pagaran la mismatasa
deese afio”. Considerala Salaque crear unatasardacionadaa pago de un servicio que se
presta con efectos hacia € futuro, es constitucionalmente vadido y no implica quebranto al
articulo 34. Porque de conformidad con la Constitucion Politica, si es posible modificar 1os
tributos y las exenciones, ya que en materiaimpositiva no es posible la creacién de una
inmunidad tributariaindefinida. En la sentenciaN.° 1341-93 de las 10:30 horas del
29 de marzo de 1993, la Sala se refirid a éste tema:

“Ill.- FACULTAD DE MODIFICAR LOSTRIBUTOS Y EXENCIONES.- S enun
momento determinado y bajo ciertos presupuestos, la Ley exoneradel pago del Impuesto sobre
la Renta, alas pensiones y jubilaciones de cualesquiera regimenes del Estado, ello no otorgaa
los beneficiarios, que adquirieron su derecho a pensién bajo esas condiciones, una exencion
indefinidaen € espacioy € tiempo, ni un derecho adquirido o una situacién juridica
consolidada a su favor, en € sentido de que aguéllas no pueden ser modificadas nunca jamés,
pues esto implicaria crear unalimitacion ala potestad impositiva del Estado (creando una
inmunidad tributaria indefinida), que no contempla la propia Constitucion Politica. Las
exenciones, no obstante fueran concedidas en funcidn de determinadas condiciones valoradas
en su momento por € legislador, pueden ser derogadas o modificadas por unaley posterior, aln
cuando se trate, como en este caso, de jubilaciones o pensiones. Tal proceder no resulta
arbitrario por si solo, sino que aparece como una respuesta a las necesidades fiscales ddl paisy
en e entendido de que su aplicacion lo serd hacia el futuro, es decir, que surtiré efectos a partir
de su vigencia’.

Resulta claro entonces que crear unatasa para el pago de un servicio registral es
constitucionalmente vaido, no obstante en este caso concreto, por laformaen que dichas tasas
fueron creadas, se quebranta el principio de reservade ley (articulo 121 inciso 13 dela
Constitucién Politica), ya que corresponde Unicamente alaley la creacion de los tributos, |a
determinacién del sujeto pasivo, € hecho generador y latarifa, sus bases de cdlculo. LaSaaen
reiteradas ocasiones se hareferido a principio de reserva de ley en materiatributaria, asi en la
sentencia N° 425-91 de las 15:12 horas del 20 de febrero de 1991 se sefid 6 que:

“Il.- ... En @ presente caso, la exaccion cuestionada, que implicalaregulacion de
derechos constitucionales, se establecié mediante un simple decreto gecutivo, 1o cua es
contrario a citado principio constituciona de que la regulacion de los derechos fundamentales
debe hacerse por ley, explicitado por € numera 19 delaLey Genera de la Administracion
Publica

I11.- Por otra parte, € articulo 121 inciso 13) de la Constitucion, establece una reserva
legal expresa en materiatributaria, lo cua se refuerza con la disposicion contenida en e
numera 124 de laLey Genera de la Administracion Publica de que por via de decreto no se
pueden crear multas, cargas ni exacciones. La exaccion impugnada fue creada directamente por
decreto gecutivo y no por ley formal.”



OMPI/PI/IJU/IMAD/02/1 CR
pagina 14

En el caso agui analizado, se observa que laley 6867 habla de “patentes’ pero no
especifica a cudles patentes se refiere, s atodas (lasinscritas bajo ley anterior y las que se
inscriban en € futuro) o si serefiere alas primeras o las Ultimas Unicamente, creandose una
lagunalegal, que de ninguna forma puede ser suplida por una norma de rango inferior
(reglamento), en virtud de que & aspecto sobre € cua existe laguna es un elemento esencia del
tributo, a saber: € sujeto pasivo. Laley que cred estas tasas, debid establecer de manera
expresa que las mismas debian pagarse en relacion a las patentes ya inscritas, asi como las que
seinscribieran en e futuro. A juicio dela Sala, € Transitorio a articulo 49 del Reglamento es
inconstitucional, porque establece la obligacion de pagar tasas anuales paralas patentes
concedidas conforme alalegislacion anterior, cuando en la Ley 6867 no existe ninguna
disposicion expresa en este sentido referente a dichas patentes. Ademés se viola la potestad
reglamentaria (articulo 140 incisos 3 y 18 de la Constitucién Politica) segin lacual, € Poder
Ejecutivo desarrollardy complementara las leyes dentro de los limites que ellas establezcan. De
tal forma que también resulta violado € articulo 9 de la Constitucion Politica que establece el
principio de divisién de poderes. Es por ello que procede declarar inconstitucional el transitorio
al articulo 49 del Reglamento de la Ley de Patentes de Invencién, Dibujosy Modelos
Industrialesy Modelos de Utilidad. Por lo anterior resultainnecesario referirse alas otras
supuestas violaciones alegadas’ .

Voto N° 4848-96
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José alas
quince horas quince minutos del diecisiete de setiembre de mil novecientos noventay sais.

“Il.- La Congtitucién Palitica, en su articulo 76 establece que € idioma espafiol esla
lenguaoficia delaNacion, sin embargo tal disposicion es unasimple declaracion. No cabe
duda que la prohibicién de usar lenguas modernas distintas al espafiol en materia de marcas
comercides, establecidaen € articulo 1° delaLey de Defensa del Idioma Espafiol, constituye
unalimitacion alalibertad de empresa, pues éstaimplica el derecho deidentificar e producto de
laformaque, ajuicio del empresario, contribuya alograr las mayores ganancias en la actividad
gue se gerce, por supuesto, con € limite genérico que impone € articulo 28 congtituciona -que
lamarcano atente contralamoral, € orden publico y las buenas costumbres-. Asimismo, privar
al empresario de la proteccidn registral S no se gjusta a dichas disposiciones -articulo 2°-,
congtituye un perjuicio grave, yaque a amparo del registro el propietario de lamarcatiene la
posibilidad de oponerse a que otros comerciantes usen indebi damente la marca mediante la cual
el consumidor identifica su producto. De lajurisprudencia transcrita se desprende que las leyes
que restrinjan lalibertad empresarial deben ser razonablesy proporcionaes; es decir, que debe
haber proporcionalidad entre & perjuicio que lamedidarestrictivageneraen € titular dela
libertad y e beneficio que se obtiene mediante ésta. En € presente caso la Sdaestimaque lo
unico que ingpirala prohibicion impugnada es e interés de que las marcas comerciaes estén
compuestas de términos del idioma espafiol o de lenguas aborigenes costarricenses, lo cual no es
motivo vaido pararestringir unalibertad fundamental. En otras oportunidades este Tribund ha
sefidl ado que resultarazonable, y no congtituye unaviolacién alalibertad de empresa, exigir la
traduccién de lainformacion contenida en las etiquetas de productos importados, cuando esté en
un idiomadiferente a espafiol, ya que se pretende con esa medida garantizar que € consumidor
conozca las caracteristicas del producto que esta adquiriendo (ver sentenciaN°770-93 de las
15:51 horas del 16 de febrero de 1993). En e caso de las normas impugnadas, la Sala coincide
con la Procuraduria General de la Republicay estima que prohibir irrestrictamente la utilizacion
de términos extranjeros para identificar una marca constituye un limite irrazonable alalibertad
de empresa. Por lo anterior, son incongtitucionales los articulos 1° y 2°, en lo que serefiere a
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marcas de fébrica, delaLey N°58899 de 13 de abril de 1976. En cuanto a articulo 3°, que
establece excepciones en laaplicacion del articulo 1° es preciso andlizar € parrafo 1° -que
exceptia la aplicacion de los articulos 1° y 2° alas patentes y marcas registradas en € extranjero
y alas empresas que sean agencias o sucursales de otras con sede en € extranjero, cuyos
nombres estén inscritos en los registros correspondientes-. La Sala concuerda con la
Procuraduriay estima que tal disposicidn es discriminatoriay violae principio de igualdad
consagrado en € articulo 33 de la Constitucion, pues es una distincion que carece de
razonabilidad. Como bien afirmala Procuraduria, € derecho de inscripcidn que se concede a
propietario de unamarca en idiomadistinto a espafiol registrada en €l exterior, seleniegaa
quien pretende igua derecho en territorio nacional. Por lo anterior, € parrafo 1° del articulo 3°
delaley esincongtitucional por violar € articulo 33 Congtitucional.”

Voto N° 1889-94
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San Jost, alas
dieciocho horas del veinte de abril de mil novecientos noventay cuatro

“Si la empresa Acabados Santa Rosa Sociedad Anénima considera que lainscripcion de la
marca presentada ante la recurrida en fecha primero de setiembre de mil novecientos noventay
tres, tiene prioridad sobre la gestionada por la empresa denominada PEPE (U.K.) LIMITED
presentada ante larecurrida e cinco de noviembre del mismo afio y denominada “Pepe Jeans”,
es un asunto de meralegalidad, que no debe discutirse en esta via, sino ante lalegal
correspondiente, razén por la cual la suspension acordada por € Registro recurrido respecto ala
inscripcion de la marca solicitada por la accionante, sustenténdose en que habia una oposicién
por resolverse en cuanto a otro disefio de la misma marca de su propiedad no resulta arbitraria ni
violatoria de derecho constitucional alguno. En cuanto alaaegada violacion del articulo 27
constituciona, estima esta sala que no se ha producido, pues aln antes de la notificacion del
recurso, € ente recurrido habia atendido la solicitud de la gestionante. Por |0 expuesto € recurso
resultaimprocedente y asi debe declararse.”

VOTO N°2273-91
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San Josg, alas
dieciséis horas del cinco de noviembre de mil novecientos noventay uno.

“El trémite de inscripcién de patentes de Invencién, Dibujosy Modelos Industriales y
Modelos de Utilidad, se regula por lo dispuesto en laLey 6867 del 25 de abril de 1983, que en
el articulo 36 sefidla que las decisiones del Registro de la Propiedad Industrial, tendrén
recurso de revocatoriay ademas, serén apelables ante el Director General del Registro
Naciona y lo que éste resuelva, seraimpugnable en la via contencioso-administativa especial,
conforme alo que se dispone en € articulo 86 de la Ley Reguladora de esa Jurisdiccion.
Resulta asi que o que pretende el recurrente es materia de legalidad, que no corresponde a
esta Jurisdiccion y por ello abiertamente improcedente y conforme a articulo 9 delaLey de
la Jurisdiccion Constitucional, procede el rechazo de plano del recurso”
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Voto No.4370-97

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San Josg, a
las quince horas cincuenta'y cuatro minutos del veinticuatro de julio de mil novecientos
noventay siete.

“1.- En e fondo del asunto, la disconformidad del amparado consiste en € hecho de que
ante el Registro de la Propiedad Industrial, procedié ainscribir la patente M1-36 -letrina
aplicable antiderrapante-, a nombre de su representada, siendo que desde hace
aproximadamente cinco afios, ha estado realizando gestiones tanto administrativas como
judiciales a efecto de defender su propiedad, pues otros han promovido el uso indiscrinimado
del modelo industrial referido, ello constituye un asunto que no compete ventilarse ante esta
jurisdiccion, pues ala Sala no le corresponde determinar si |as otras personas que
comercializan con ese tipo de letrina, 1o realizan de formalegal o ilegal, asi como tampoco
entrar avalorar algun tipo de indemnizacion que eventualmente podria reclamar €l recurrente
en razon de los hechos denunciados. En todo caso, del libelo de interposicion del amparo 'y de
la documentacion allegada a los autos, se desprende que efectivamente el recurrente, ha
procurado la defensa de la patente citada en via administrativa asi como en la jurisdiccional,
consecuentemente, estimala Sala que lo actuado no tiene la virtud de violentar derecho
fundamental alguno en su perjuicio como para entrar avalorar la disconformidad denunciada,
razon por lacua si abien lo tiene, ocurra ante la via jurisdiccional correspondiente, en
defensa de sus derechos. |1.- Por otra parte, tampoco resulta procedente la alegada violacién
al principio constitucional de igualdad, consagrado en €l articulo 33 de la Constitucién
Politica, en razén de que las consideraciones respecto a término de duracién gque se otorgue a
las diferentes patentes -medicamentos-model os industriales y utilidad-, contenidas en laLey
de Patentes de Invencion y Modelos Industriales, no resulta ser un asunto de
constitucionalidad, en virtud de que ala Sala no le corresponde valorar los motivos y razones
que imperaron a efecto de que €l legislador determinara los plazos convenientes que se debian
otorgar alas referidas patentes. En virtud de lo expuesto, €l recurso resultainadmisible y asi
debe declararse”.

Voto No. 4461-96
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San Josg, alas
nueve horas treintay nueve minutos del treinta de agosto de mil novecientos noventay seis

“1.- Como se indica en la exposicién de motivos del proyecto, la aprobacion del
Convenio es uno de los compromisos adquiridos por Costa Rica, para que se aceptara su
ingreso al GATT, dentro del marco de lo que hoy se conoce como la Organizacién Mundial
del Comercio. Lamateriadel Convenio constituye el régimen juridico multilateral basico en
materia de propiedad industrial que trata, entre otras cosas, sobre |la proteccidn de marcas,
nombres comerciales y patentes de invencion. Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua 'y Panama, suscribieron una declaracion conjunta en la Ciudad de
San Salvador, el ocho de setiembre de mil novecientos noventay dos, expresando |a voluntad
comunitaria de adherirse a Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial
(Actade Estocolmo 1967), por medio del instrumento de actuacion conjunta, tal como lo
prevé el articulo 233 del Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad
Industrial. El Tratado de Lisboa es uno de los arreglos administrados por |a Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual y es uno de |os dieciséis organismos especializados del
sistema de las Naciones Unidas. 11.- EI Convenio esimportante primordialmente parala
proteccion de las Ilamadas denominaciones de origen, o sea la denominacion geogréfica de un
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pais, de unaregion o de unalocalidad, que sirva para designar un producto originario del
mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio
geografico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos (articulo 2.1 del
Arreglo) y |0 que se persigue es que esas denominaciones sean registradas por la Oficina
Internacional de la Organizacion Mundia de la Propiedad Intelectual, en Ginebra, Suiza, a
peticién de las autoridades competentes del Estado Contratante interesado (articulo 5id.) y
desde el punto de vista estructural, e Convenio no ofrece dificultades de tipo constitucional .
I11.- Unicamente para | os efectos de orden interno de nuestro sistema juridico, se deben tomar
en cuenta las observaciones del Departamento de Servicios Técnicos, en lo que respectaala
aprobacion del Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial, sobre todo por
las advertencias que se sefidlan en el folio 30 del expediente legidlativo, aspectos que, sin
embargo, no inciden sobre la fuerza vinculante del Convenio, puesto que si el Convenio de
Paris no fuere aprobado, la remision a sus instituciones para determinar cuotas de
contribucion, seria una delegacion que juridicamente es viable, por |0 que este Convenio
deber& aprobarse con la votacion de las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea
Legidativa (articulo 121, inciso 4 de la Constitucion Politica). Pero de todas formas, como si
existe transferencia de la competencia del Estado en lo que se refiere a lafijacion de cuotas de
registro de las denominaciones de origen, estimala Sala que el Convenio debe aprobarse con
la mayoria calificada antes sefialada.”

Voto N° 9133-2000
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San Josg, alas
catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del doce de setiembre del dos mil uno.

“11.- Objeto de laaccion. Laaccion sedirige contrael parrafo 9 del articulo 2 delaLey
de Marcas y otros Signos Distintivos, nimero 7978 de seis de enero del dos mil, en cuanto el
término “marca notoriamente conocida’ se define como “ Signo o combinacion de signos que
se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del publico o los circulos
empresariales.” El cuestionamiento que plantea el accionante radica en el hecho de que a su
juicio, con dicha normativa se desprotegen |os intereses nacional es, pues |os comerciantes
encuentran muy limitadas las posibilidades para seleccionar signos que no sean confundibles
con todas las marcas inscritas en e Registro de la Propiedad Industrial Costarricense, y
ademas, que tampoco |o sean con ningun signo notoriamente conocido en a menos cualquiera
de los ciento sesenta'y dos Estados contratantes del Convenio de Paris parala Proteccion de la
Propiedad Industrial ratificado por Costa Rica mediante Ley nimero 7484 de veinticinco de
marzo de mil novecientos noventay cinco. El solicitante o titular de un signo no conocido en
Costa Rica, puede verse privado de él por el simple hecho de que es conocido en otros paises
distintos. Considera el accionante que lanormaesirraciona y violatoria de los articul os 45,
46y 50 de la Constitucion Politica. Ademés estima que el Convenio de la Union de Paris, es
claro en determinar, en € articulo 6 bis, que la construccién del concepto de “marca notoria’
Se encuentra necesariamente limitado por un aspecto territorial. Dicho articulo sefiala que los
paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si lalegislacion del pais lo permite, bien a
instancia del interesado, arehusar o invalidar €l registro y a prohibir el uso de una marcade
fébrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacién o traduccién, susceptibles de
crear confusién, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso
estimare ser alli notoriamente conocida. A raiz de esta afirmacion, el accionante sefiala que el
Convenio de la Unién de Paris, respeta inequivocamente el principio territorial delaley. Dice
que & Tratado es claro en determinar que la construccién del concepto de “marca notorid’ se
encuentra necesariamente limitado por un aspecto territorial, pues no se trata de una
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notoriedad universal o mundial, sino mas bien, de una notoriedad en € territorio del pais de
que setrate. Por otra parte, aduce que € inciso 2 del articulo 16 del “Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, conocido
por sus siglas ADPIC, ratificado por Costa Rica por medio de laLey niUmero 7475 de veinte
de diciembre de mil novecientos noventay cuatro, sefiala en lo conducente que “ Al
determinar si una marca de fabrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros
tomarén en cuenta la notoriedad de esta marca en €l sector pertinente del pablico inclusive la
notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promocién de
dichamarca.” Estima que dicha norma mantiene inclume el principio de laterritorialidad de
laley, pues, una marca es notoria en Costa Rica, cuando el publico consumidor costarricense
lareconozcay reconozca a su titular, sin importar, en cuantos paises distintos ha sido inscrita
y el que sea reconocida en otros paises. La norma que se impugna, por €l contrario, irrespeta
el principio territoria delaley.

I11.- Lalibertad de comercio no esirrestricta. La libertad de comercio contemplada en
la Constitucion Politica, como cualquiera de las libertades publicas, no esilimitada. Su
gjercicio puede validamente restringirse en virtud de lo dispuesto en € articulo 28 del mismo
Cuerpo de Leyes, segun el cual las acciones privadas que dafien la moral, €l orden publico o
gue perjudiquen atercero pueden limitarse por medio delaley. En ese sentido se ha
pronunciado este Tribunal Constitucional, al sefalar:

“Esta Sala, en la sentencia N°3495-92 de las 14:30 horas de 19 de noviembre de 1992
sefial 6 respecto a régimen de libertad que impera en nuestro Estado de Derecho:

“V.- Por otra parte, también la Constitucion y e Derecho Internacional de los Derechos
Humanos confirman un marco general de reconocimiento y garantias de libertad, cuyos
contenidos esenciales laley debe y no puede sino desarrollar y ampliar o, Si acaso, regular
dentro de las limitaciones que aquellos establecen y del sentido que ellos mismos les
imprimen. Concretamente, nuestra Constitucién consagra, en su articulo 28, tanto €l principio
de libertad, todavia meramente formal, en cuanto permite al ser humano todo aquello que la
ley no le prohiba, pero alin sin imponer a éstay a sus prohibiciones posibles ningan limite
materia (pgr. 1°), cuanto €l sistema de la libertad, que si establece limites de contenido
incluso, parala propialey, dgando fuera de su alcance “las acciones privadas que no dafien la
moral o el orden publico y que no perjudiquen aterceros’ (pgr.2°) principioy sistemade la
libertad que son larazén de ser y el nacleo fundamental en el cual convergen, por una parte,
el elenco de los derechos individuales y sociales y sus propias garantias y, por otra, todas las
deméas normas y principios constitucionales relativos ala organizacion y actividad del Estado,
aladistribucion de las competencias entre los poderes publicosy a desarrollo del programa
politico-socia de largo plazo del pueblo soberano, por boca del constituyente.

V.- Implicitaen esos valores y principios de la libertad, ocupa lugar primordia la
dimension de ésta en € campo econdmico. En esta materia la Constitucion es particularmente
precisa, a establecer un régimen integrado por las normas que resguardan los vinculos
existentes entre las personas y las distintas clases de bienes; es decir, larelacion de aquellas
con el mundo del “tener”, mediante previsiones como las contenidas o implicadas en los
articulos 45 y 46, las cuales, aungque deban ceder ante necesidades normalmente més intensas
parala existencia misma del hombre -como lavida o lalibertad e integridad personaes-, no
crean por ello derechos de segunda clase, sino tan fundamentales como agquéllos, y con su
mismo rango -no en vano la Asamblea General de las Naciones Unidas y todos |os 6rganos'y
tribunal es internacional es que se ocupan de los derechos humanos han venido invariablemente
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caracterizandolos como “indivisibles’ e “interdependientes’-. Asi, la Constitucién establece
un orden econémico de libertad que se traduce basicamente en los derechos de propiedad
privada (art.45) y libertad de comercio, agricultura e industria (articulo 46) -que suponen, a su
vez, € de libre contratacion-. El segundo prohibe de manera explicita, no solo larestriccion
de aquellalibertad, sino también su amenaza, incluso originadaen unaley; y aellos se suman
otros, como la libertad de trabajo y demés que completan el marco genera de lalibertad
econémica’.

Especificamente en cuanto a la libertad de empresa, en la Sentencia No. 1195-91 de
las 16:15 horas del 25 de junio de 1991, |a Sala sefia 6:

“1.- El articulo 46 de la Constitucién Politica, que se citacomo violado, consagra el
principio de libertad empresarial. Dispone lareferida norma, en lo que interesa, que “son
prohibidos los monopolios de carécter particular y cualquier acto, aunque fuera originado en
unaley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agriculturao industria’. En tesisde
principio, unainterpretacion literal podriallevarnos al error de sostener que esa libertad -en
cuanto tal- se encuentra sustraida de todo tipo de regulacion o limitacion por parte del Estado
Yy, en consecuencia, estimarlas violatorias de la Carta Fundamental, o cual es desacertado. En
ese orden de ideas, cabe advertir que las normas constitucionales deben interpretarse de
manera armonica, de tal forma que se compatibilicen bajo el mismo techo ideol6gico que las
informa. Asi, €l articulo 28 parrafo segundo de la Constitucion, dispone que “Las acciones
privadas que no dafien lamoral o el orden publicos, 0 que no perjudiquen aterceros, estan
fuerade laaccién delaley”. Dichanorma, interpretada sistematicamente con la
anteriormente transcrita, nos permite concluir que la libertad de comercio es susceptible de
regulacion por parte del Estado, siempre 'y cuando -claro esté& no traspase los limites de
razonabilidad y proporcionalidad constitucionales.” (Sentencia 04848 de las quince horas
guince minutos del diecisiete de setiembre de mil novecientos noventay seis).

IV .- Proteccion constitucional ala propiedad intel ectual

El accionante se encuentra inconforme con la norma referida en cuanto otorga
proteccion alas marcas notoriamente conocidas en €l comercio internacional, pese a que las
mismas no |o sean en Costa Rica. La Constitucién Politica, en su articulo 47 otorga el
derecho atodo autor, inventor, productor o comerciante de gozar temporalmente de la
propiedad exclusiva de su obra, invencion, marca o nombre comercial, con arreglo alaley.
No obstante, la Constitucion no define el sistema que debe utilizarse para el reconocimiento
de una marca o nombre comercial; tal decision corresponde a legislador en el ambito de su
competencia. En ese sentido, esta Sala sefial 6:

“El articulo 47 de la Constitucion Politica indica que, entre otros, todo comerciante
gozara tempora mente de la propiedad exclusiva de su marca o nombre comercial, con arreglo
alaley. Con €llo, se garantiza constitucionalmente que el legislador proveera los medios que
tiendan a proteger efectivamente |os bienes intelectuales que se sefialan. Es, pues, cuestion de
opcion legidativa, la definicion del sistema que de mejor manera cumpla el objetivo
constitucional.”

(Sentencia 09511-99 de las quince horas cincuentay cuatro minutos del primero de diciembre
de mil novecientos noventay nueve)
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V.- Concepto de “marca notoriamente conocida’ contenido en la Ley no transgrede
Convenios Internacionales. El articulo que impugna el accionante lo que hace es definir la
“marca notoriamente conocida’ como “signo o combinacion de signos que se conoce en €l
comercio internacional, €l sector pertinente del publico, o los circulos empresariales’.
Considera el accionante que esa disposicion es contraria a lo dispuesto en tratados
internacionales y en consecuencia, con base en lo sefialado en el articulo 73 inciso d) dela
Ley de Jurisdiccion Constitucional, segiin el cual cabe la accion de inconstitucionalidad
“Cuando algunaley o disposicion general infrinja el articulo 7, parrafo primero, de la
Constitucién, por oponerse a un tratado publico o convenio internaciona”, se analiza el fondo
de los argumentos planteados.

El Convenio de Paris parala Proteccién de la Propiedad Industrial del 20 de marzo
de 1883, ratificado por Ley nimero 7484 del veintiocho de marzo de mil novecientos noventa
y cinco, establece en €l articulo 6 bis:

“Los paises de la Unidn se comprometen, bien de oficio, si lalegislacion del paislo
permite, bien ainstancia del interesado, arehusar o invalidar €l registro y a prohibir el
uso de una marca de fébrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o
traduccién, susceptibles de crear confusién, de una marca que la autoridad competente
del pais del registro o del uso estimare ser ali notoriamente conocida como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurriralo mismo cuando la parte esencia de lamarca
congtituya la reproduccién de tal marca notoriamente conocida 0 una imitacion
susceptible de crear confusion con ésta.”

Segun el accionante, de la norma transcrita se desprende que € Tratado es claro en
determinar que la construccion del concepto “marca notoria’ se encuentra necesariamente
limitado por un aspecto territorial, es decir, que no se trata de una notoriedad universal o
mundial, sino més bien, de una notoriedad en €l territorio del pais de que setrate. No lleva
razon en su alegato. Seinfiere de latranscripcion que antecede, que la normalo que hace es
establecer la obligacion a todos los paises miembros de la Unidn, de rehusar o invalidar el
registro de marcas, que constituyan la reproduccién, imitacion o traduccion, susceptibles de
crear confusion, de “marcas notoriamente conocidas’ en los paises miembros de la Unién,
dado que el término “ali” serefiere a pais de registro o del uso, sea, a pais donde la marca
se encuentrainscrita o esta siendo utilizadaen el comercio. Lainterpretacion que sugiere el
accionante no solo se aparta de la literalidad de la norma, sino también del sentido y objetivo
gue pretende acanzar €l Convenio, cual es la proteccion de los derechos de la propiedad
industrial de todos los paises que conforman la Unién. La notoriedad de la marca de fébricao
de comercio, no puede estar limitada por un aspecto territorial de indole nacional, dado que se
perderialarazon de ser del Convenio, que incluso contempla que se otorgue un trato de
nacional atodos los nacionales de los paises de laUnion. Asi, en e articulo 2 inciso 1) se
lee que:

“Los nacionales de cada uno de |os paises de la Unidn gozaran en todos |os demas
paises de la Union, en lo que se refiere a la proteccién de la propiedad industrial, de las
ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales,
todo ello sin perjuicio de |os derechos especia mente previstos por el presente

Convenio. En consecuencia, aguellos tendrén la misma proteccion que estosy € mismo
recurso legal contra cualquier atague a sus derechos, siempre y cuando cumplan las
condiciones y formalidades impuestas a |os nacionales.”
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Por su parte, € “Acuerdo sobre |os aspectos de |os derechos de propiedad intel ectual
relacionados con el comercio”, que constituye el anexo 1C del “Acuerdo de Ronda Uruguay
de Negociaciones Comerciales Multilaterales’ ratificado por Costa Rica mediante laLey
nimero 7475 de veinte de diciembre de mil novecientos noventay cuatro, en €l articulo 16
inciso 2) aludido por el accionante, establece que:

“El articulo 6bis del Convenio de Paris se aplicara mutatis mutandis alos servicios. Al
determinar s una marca de fabrica o de comercio es notoriamente conocida, 10s
Miembros tomaran en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del
publico inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como
consecuencia de la promocién de dicha marca.”

Esa disposicién implica que la notoriedad o conocimiento generalizado de la marca
puede darse como consecuencia de la promocion, pero no circunscribe al territorio nacional
esa “notoriedad” de lamarca, como pretende hacerlo ver el accionante. Lo importante es que
se trate de una marca notoria 0 famosa, en alguno de los paises miembros de la Unién,
notoriedad que puede haberse obtenido por la divulgacién o impulso publicitario y no
necesariamente por el uso del producto o servicio. LaLey impugnada en modo alguno se
contrapone a los Convenios citados, sino que, los desarrolla afin de brindar una efectiva
proteccion alos derechos de propiedad intelectual de los paises miembros de laUnion. En
ese sentido, e articulo 1 inciso 1) del “Acuerdo sobre |os aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio” sefiala que los Miembros podran prever
en su legislacién, aungue no estén obligados a ello, una proteccion més amplia que la exigida
en dicho Acuerdo y establecer libremente el método adecuado para aplicar |as disposiciones
en el marco de su propio sistemay précticajuridicos. Con base en las consideraciones
expuestas, estima esta Sala que no existen incongruencias entre la normaimpugnaday las
disposiciones de |os Convenios Internacional es apuntados por el accionante.

V1.- Conclusiéon. Laconsideracion lega de la“ marca notoriamente conocida’, como
signo o combinacion de signos famosos en el comercio internacional, contenida en el
articulo 2 parrafo 9 dela“Ley de Marcasy otros Signos Distintivos’ no infringe lo dispuesto
en los articulos 45, 46 y 50 de la Constitucién Politica. La proteccion que se otorgaalas
marcas notoriamente conocidas o marcas de renombre, obedece a laintencién de tutelar la
buena fe en |as relaciones mercantiles internacional es, especialmente frente a una competencia
ilicitao dedleal. El legislador tiene plena competenciaen el gercicio de sus atribuciones
constitucionales para regular o concerniente al amparo de |os derechos de la propiedad
intelectual, derechos que segln se indic6 son de rango constitucional. La normaimpugnada
tampoco es contraria alos Convenios | nternacional es utilizados como parametro por €l
accionante, dado que en estos se persigue también la proteccion internaciona de las marcas
notorias como un esfuerzo de cooperacion entre los paises ante €l desarrollo del comercio
internacional. En consecuencia, procede rechazar por el fondo la accién interpuesta.”

C. Sentencias sobre propiedad industrial de la Sala Primera

RES: 000764-F-01
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas
cuarenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre del arno dos mil uno
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“IX.- Latesisdel recurrente consiste en considerar atributivo el sistema de inscripcién
de marcas en Costa Rica, sea una vez inscritala marca a nombre de una persona, esta pasa a
ser de su propiedad, constituyéndose en su legitima acreedora de la proteccion otorgada por €l
Convenio Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industrial. Pero el recurso en
cuanto a la violacion directa parece carecer de la técnica de casacion, porque no se explica
con claridad y precision la forma como resultaron concul cadas las normas sobre las cuales
alega su inaplicacion. En efecto, € recurrente no expone técnicamente las razones por las
cuales considera erroneamente aplicados los fundamentos juridicos del Tribunal para arribar a
su decision ni los motivos por los cuales aduce errado dicho pronunciamiento. Por €l
contrario esta Sala se ha pronunciado respecto del sistema marcario en Costa Rica,
calificandol o de atributivo atenuado por respeto alos Estados extranjeros en los cuales se
sigue e sistema declarativo. También la Sala declar6 contrario alabuenafe, al normal y
honrado desarrollo del comercio aduefiarse de una marca poseida durante afios por otra
persona, originandose asi la doctrinade la“marca notoria’. “VI.- Lamarca“SAMARA” que
pretende inscribir Motores Internacionales S. A., es una marca de renombre, posee la
caracteristicade la notoriedad. Es utilizada por una empresa domiciliada en un pais
industrializado, que produce vehicul os con ese nombre de fabrica que hoy dia son exportadas
amuchos paises. En sentencias nimeros 46 de las 14,00 horas del 28 de mayo de 1982y 116
de las 14,00 horas del 6 de abril de 1990, esta Sala considerd: “...que ciertas marcas no
inscritas no carecen por eso de todo valor, no estan desprovistas de toda eficacia, de toda
proteccion, conforme aparece de las sentencias de Casacion nimeros 2 de las 10,40 horas del
18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto
gue, aungue nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenia que
comprender también las marcas extranjeras de |os Estados que siguen €l sistema declarativo, y
por esarazon se establecid, en el articulo 85, no sdlo lamarca registrada sino también la
marca adoptada... Por otra parte, conforme se considerd en la segunda Sentencia de Casacion
antes citada, vulnera labuenafey es contrariaa normal y honrado desarrollo del comercio, la
circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la
propia naturaleza, la denominacion que por afios ha tenido otra persona entre comerciantes y
publico consumidor, ... asi la doctrina como la jurisprudenciarelativas atal sistema, en una
evolucién constante de conceptos y construcciones juridicas, han [legado a admitir la
necesaria proteccién de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a
una concurrencia o competenciailicita o desleal, a quien tan propicia es la existencia de tales
distintivos, si llega a acreditarse en formay por ahi a despertar la codicia de los competidores.
Criterio el anterior que ha dado origen ala doctrina que modernamente se conoce como “de
las marcas de renombre” 0 “de las marcas notorias’, que precisamente por esa circunstancia
de ser de renombre 0 notorias, deben protegerse aungue no estén inscritas, proteccion que se
da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “ actividades
parasitarias’ 0 “actos parasitarios’. Desde luego, e mismo fundamento doctrinal y la misma
proteccion existe tanto paralas marcas como paralos nombres comerciales ...  Aun cuando
de conformidad con los articulos 2 y 35 delaLey de Marcasy 17 y 50 del Convenio
Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial, con respecto aterceros la
propiedad de lamarcay del nombre comercial se adquiere por el registro, no se concibe que
ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en
realidad no sea su propietaria’. Sentencia N° 181 de las 9 horas 47 minutos del 20 de junio de
1990. X. Entodo caso no parecen violadas las normas de fondo citadas porque esta Salaya
se pronuncié sobre la atenuacion del sistema atributivo constante en el Convenio
Centroamericano de la Propiedad Industrial, vigente al momento de ocurrir los hechos en
cuestion, parala proteccion de las marcas. En consecuencia, s “PEPE” se trataba de una
marca notoria, no era necesaria lainscripcion en € Registro de la Propiedad Industrial de
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Costa Rica, para otorgarle proteccion de conformidad con nuestro ordenamiento juridico. Por
ese sdlo hecho, ser una marca de renombre, esta sujeta a la proteccién otorgada por nuestra
legislacion. No obstante, €llo, la marca“PEPE” qued6 inscritaante el Registro de la
Propiedad Industrial Costarricense a nombre de la sociedad Pepe U.K. Limited, en clase 25,
como disefio especia & 25 de marzo de 1992. Por €llo, laempresa Acabados Santa

Rosa S.A., no puede ahora pretender, bajo un argumento formalistay en contraposicion ala
doctrina, lainscripcion y por ende utilizacion de una marca, previamente utilizaday
comerciaizada por otra entidad, pues |o anterior atentaria contrala buenafe comercia y
[levariaala confusion del consumidor”.

RES. 000634-F-00
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas
cuarenta minutos del treinta de agosto del arno dos mil

“VII. El meollo del presente agravio consiste en determinar si la pretension formulada
por la sociedad actora, al momento de notificarsele ala accionada, se encontraba prescrita. Al
respecto, precisa sefidar, en primer lugar, conforme ha sido expuesto, y o reitera el propio
casacionista, el sub-judice tiene por objeto la cancelacion del nombre comercia “U-Haul
rente un auto”. Este fueinscrito en el Registro de la Propiedad Industrial € 28 de octubre
de 1991. Por €llo, lainscripcién de laempresa U-Haul Sociedad Andnima en el Registro
Mercantil, efectuada el 12 de junio de 1979, es un aspecto carente de importancia parala
resolucién del presente proceso, a tratarse de dos actos juridicos distintos e independientes
entre si. En relacion, de conformidad con € articulo 50 del Convenio Centroamericano para
la Proteccion de la Propiedad Industrial, debidamente ratificado por nuestro pais mediante ley
numero 4543 de 18 de marzo de 1970, “la propiedad de un nombre comercial se adquiere por
el registro del mismo efectuado de conformidad con el presente Convenio y se pruebacon la
Certificacion de Registro, extendida por autoridad competente.” Por otro lado, este cuerpo
normativo dispone en € articulo 230 lo siguiente: “Al entrar en vigor este Convenio en la
forma prescritaen el articulo 237, quedaran sin efecto las leyes de cada Estado Contratante
relativas alas materias que aquél regula expresamente.”. Todo lo relativo a marcas y nombres
comerciaes, esta expresamente regulado en é -articulos del 6 al 58-. Asimismo, se establece
el procedimiento pararegistrarlos -articulos 78 y siguientes-, asi como las reglas de
observancia, entre las cuales se encuentran |os plazos de prescripcion de las acciones civiles
articulos 222 y siguientes. En consecuencia, la normativa aplicable al sub-judice esla
contenida en el susodicho Convenio, no lade laLey de Marcas. En segundo término el
articulo 227 ibidem, dispone lo siguiente: “Las acciones civiles provenientes del presente
Convenio prescribirdn alos tres afios.” En autos, se repite, ha quedado acreditado, 1o cual
ratifica el casacionista, que lainscripcion del nombre comercia “U-Haul rente un auto” se
produjo €l 28 de octubre de 1991. También, seglin quedé comprobado, la sociedad accionada
fue notificada el 28 de octubre de 1994. Por ello, conforme lo sefialé € Ad-quem, y contrario
alo afirmado por €l casacionista, ese acto procesal se realizd, in extremis, dentro del plazo de
los tres afios, con lo cual seinterrumpid la prescripcion. De consiguiente, a no producirse los
guebrantos legales aducidos, se impone el rechazo del presente agravio ... IX.- El presente
agravio tampoco es de recibo. Ello por cuanto no existe quebranto legal ni constitucional
alguno. Esta Sala, desde antigua data, con debido sustento en € ordenamiento juridico, ha
reconocido la proteccion de las marcas notorias, no inscritas en €l Registro de la Propiedad
Industrial, conforme sucede en autos. Al respecto, en la sentencia nimero 183 de las 9:50 hrs.
del 20 de junio de 1990, sefiao:
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“V.- Lamarca*“Paz’ que pretende inscribir Motores Internacionales S.A. es una marca
de renombre, posee la notoriedad. Es utilizada por una empresa domiciliada en un pais
industrializado, que produce vehicul os con ese nombre de fabrica que hoy dia son exportados
amuchos paises. En sentencias nimeros 46 de las 14:15 horas del 28 mayo de 1982 y 116 de
las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, esta Sala considerd: “... que ciertas marcas no
inscritas no carecen por eso de todo valor, no estan desprovistas de toda eficacia, de toda
proteccion, conforme aparece de |as sentencias de Casacion nimeros 2 de las 10:40 horas del
18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto
gue, aungue nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano tenia que
comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen €l sistema declarativo, y
por esarazon se establecio, en e articulo 85, no sélo lamarca registrada sino también la
marca adoptada ... Por otro parte, conforme se considerd en la segunda Sentencia de Casacion
antes citada, vulnerala buenafey es contrariaa normal y honrado desarrollo del comercio, la
circunstancia de gque se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la
propia naturaleza, la denominacion que por afios ha tenido otra persona entre comerciantes y
publico consumidor, ... asi ladoctrina como lajurisprudenciarelativas atal sistema, en una
evolucion constante de conceptos y construcciones juridicas, han [legado a admitir la
necesaria proteccién de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a
una concurrencia o competenciailicita o desleal, a quien tan propicia es la existencia de tales
distintivos, si llega a acreditarse en formay por ahi a despertar la codicia de los competidores.
Criterio el anterior que ha dado origen ala doctrina que modernamente se conoce como “de
las marcas de renombre” 0 “de las marcas notorias’, que precisamente por esa circunstancia
de ser de renombre 0 notorias, deben protegerse aungue no estén inscritas, proteccion que se
da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “ actividades
parasitarias’ o0 “actos parasitarios’. Desde luego, € mismo fundamento doctrinal y la misma
proteccion existe tanto para las marcas como paralos nombres comerciales ... Aun cuando
de conformidad con los articulos 2y 35 delaLey de Marcasy 17 y 50 del Convenio
Centroamericano para la Proteccién de la Propiedad Industrial, con respecto aterceros la
propiedad de lamarcay del nombre comercia se adquiere por el registro, no se concibe que
ese registro se solicite y se obtenga por persona que carezca de derecho para ello, que en
realidad no sea su propietaria.” En este mismo sentido, pueden consultarse, entre muchas
otras, las sentencias nimeros 33 de las 10:05 hrs. del 1 dejulio; 46 delas 15:30 hrs. del
10 de agosto, ambas de 1988; 154 de las 14:48 hrs. del 18 de mayo; vy, 181 de las 14:07 hrs.
del 20 de junio, ambas de 1990.

A laluz delo anterior, € derecho de la sociedad actora sobre la marca litigiosa, goza de
la proteccidn de nuestro ordenamiento juridico, comprendiendo, por supuesto, principios
congtitucionales y legales inspirados en la buenafey en latutela al interés, de caracter
general, de los consumidores. Bajo ese tenor se integran los diferentes convenios sobre la
materia suscritos por nuestro pais, orientados, en o que aqui interesa, por postulados de
lealtad en la competencia comercial.”

RES: 000372-F-00
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas
del diecisiete de mayo del anio dos mil

“VII. Laactorasostiene que hay unadiferencia entre latitularidad registral de una
marcay la“propiedad rea” de ella. Esto eventualmente seriarelevante, a partir de las
variaciones doctrinarias que flexibilizan el sistema atributivo o dispositivo adoptado por el
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Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial, si la actora hubiere
demostrado que tenia un mejor derecho de propiedad sobre las marcas reclamadas y que la
titular registral de los mismos, aqui demandada, carecia de él. Mas, como atinadamente se
resolvié en los fallos de primeray segundainstancia, tales circunstancias no han sido
demostradas. En efecto, ni e documento visible afolios 30 a 34 del expediente, ni la
declaratoria en rebeldia, Unicos argumentos que eshoza la demandante para deducir su mejor
derecho, resultan suficientes al respecto. En primer término, de lalectura del documento
probatorio de Ultima cita, como del resto de elementos de prueba obrantes en autos, no es
posible siquiera suponer la existencia de un contrato de cesion de marcas. Con esto, la accion
quedd ayuna del Unico fundamento que podria sustentar €l reclamo sobre la propiedad de las
marcas. Por otra parte, la declaratoria en rebeldia contra Sur Quimica Internacional S.A., en
razon de no haber contestado en tiempo la demanda, no imposibilitaal juzgador para
investigar la verdad real de los hechos; por e contrario, subsiste como uno de sus deberes
ineludibles, segiin mandato del numeral 98, inciso 4, del Codigo Procesal Civil. Precisamente,
en cumplimiento de esta disposicion |os 6rganos jurisdiccional es admitieron prueba para
mejor proveer (folios 673, 697, 825y 943), cuya admisibilidad, en punto alos fallos foraneos,
pese alos aegatos de la recurrente, no estaba supeditada a cumplimiento del tramite de
exequatur. Quedo pues, més que bien corroborado la discusién de la propiedad de la marca
genérica sur en Nicaragua, con la consecuente existencia de una decision que pasa en
autoridad de cosajuzgada. De alli que los hechos de la demanda -independientemente de su
inadecuada formulacion no se corresponden con larealidad. En consecuencia, sin abundar en
més razones, |os agravios formulados deben desestimarse por impertinentes.”

RES. 000739-F-99
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas
cuarenta minutos del primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve

“VII.- El presente asunto se circunscribe a la determinacidn de la normativa aplicable en
materia de nulidad de inscripciones de marcas de comercio y nombres comerciales en el Registro
de la Propiedad Industrial, alos efectos de determinar si la accidn se encuentra o no prescrita. La
parte recurrente aduce que la normativa aplicable es el Convenio de Paris parala Proteccion dela
Propiedad Industrial, por ser de ratificacion posterior a Convenio Centroamericano parala
Proteccion de la Propiedad Industrial, de modo que e plazo de prescripcion de la accion de
nulidad es el sefidado en € articulo 6 bis, incisos 2 y 3, de ese convenio. La sociedad
demandada sostiene, por su parte, que al momento de inscribirse lamarca“Alvaro Jménez’ y su
disefio, lalegidacion vigente era e Convenio Centroamericano parala Proteccion dela
Propiedad Industrial, por lo que debe aplicarse @ plazo de prescripcion de tres afios, establecido
en d articulo 227 de ese cuerpo normativo, criterio seguido por los juzgadores de instancia.
VIII.- El articulo 17 del Convenio Centroamericano parala Proteccidn de la Propiedad Industria
establece que “La propiedad de una marca se adquiere por € registro de lamismade
conformidad con € presente Convenio y se prueba con la Certificacion de Registro, extendida
por la autoridad competente”. Es claro que la sociedad demandada adquirié la propiedad de la
marcaa momento de lainscripcion y, por ello, de acuerdo con lalegidacion vigente en ese
entonces, sea, € convenio de cita. Dicha sociedad inscribid la marca de comercio “Alvaro
Jiménez” y disefio, en laclase 9 de la nomenclaturainternacional, bgjo € registro 80,582 del
Registro dela Propiedad Industrial, €l dia siete de agosto de mil novecientos noventay dos, sin
gue mediara oposicién de los actores. Lainscripcion se rediz6 bgjo lavigencia del Convenio
Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industrial, en cuyo articulo 227 se estipul 6
que “Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribiran alostres afios’. La



OMPI/PI/IJU/IMAD/02/1 CR
pagina 26

presente demanda se notifico ala accionada € dia siete de noviembre de mil novecientos
noventay siete, es decir, cinco afosy tres meses después de lareferidainscripcion. En
consecuencia, € plazo de prescripcion se llegé acumplir y ello justifica el acogimiento de la
correspondiente defensa previa, tal y como |o resolvieron los juzgadores deinstancia. 1X. El
Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industria fue ratificado por Costa Rica
mediante ley nimero 7484 de veintiocho de marzo de mil novecientos noventay cinco. De
acuerdo con € articulo 2 de estaley, su vigenciarige a partir de la publicacion, sea, del
veinticuatro de mayo de mil novecientos noventay cinco, con lo que no puede aplicarse, como o
pretende el casacionista, en forma retroactiva, a situaciones ocurridas con anterioridad asu
vigencia, como resulta ser, precisamente, €l reclamo del actor, @ cual sefundaen lanulidad dela
marca comercial inscritadesde d dia siete de agosto de mil novecientos noventay dos, mientras
se encontraba en vigencia el Convenio Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad
Industrid y, por ende, regido por sus disposicionesjuridicas. En todo caso, alin con laaplicacion
del Convenio de Paris parala Proteccién de la Propiedad Industrial, la accion estaria prescrita,
porque la notificacion del emplazamiento se realizd después de cinco afios de lainscripcion de la
marca, cumpliéndose e plazo de prescripcion que prevé d articulo 6 bis, inciso 2.”

RES: 000038-F-2001
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas
cincuenta minutos del diez de enero del ario dos mil uno

“IV. El presente asunto se circunscribe a determinar si la accion de nulidad de inscripcion
delamarcade fébricay de comercio “Scope”, emprendida por la compafiia actora se encuentrao
no prescrita. La parte recurrente aduce que € articulo 227 del Convenio Centroamericano para
la Proteccion de la Propiedad Industrial no resulta aplicable al caso, pues, tratdndose de marcas
cuya inscripcion es absolutamente nula, por haberse hecho en perjuicio de mejor derecho de
tercero o en contravencion de las disposiciones del Convenio, no existe plazo de prescripcion
aplicable, pudiéndose incoar su nulidad en cualquier momento. V. El articulo 17 del Convenio
Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industria establecia, que “La propiedad de
una marca se adquiere con € registro de la misma de conformidad con e presente Convenioy se
prueba con la Certificacion de Registro, extendida por la autoridad competente”’. Es claro,
entonces, que la sociedad demandada adquiri6 la propiedad de la marca ad momento de la
inscripcion, de acuerdo con lalegidacion vigente en ese entonces, sea el convenio de cita. Dicha
sociedad inscribié la marca de fébricay de comercio “ Scope’, en laclase 3 de la nomenclatura
internacional, bgjo € registro N°61328 del Registro de la Propiedad Industrid, € dia
18 de octubre de 1982, sin que mediara oposicion de los actores. Lainscripcion se reaizd bajo
lavigenciadel Convenio Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industrial, en cuyo
articulo 227 se estipul 6 que “Las acciones civiles provenientes del presente Convenio
prescribirén alostres afios’. Con base en la normativa citada, la accionada consolidé su derecho
de propiedad, sobre lamarca en cuestion, € 18 de octubre de 1995, a haber transcurrido € plazo
detres aios. En consecuencia, la demandada esta legitimada para interponer la excepcion de
prescripcion a cualquier accion civil, entre ellas lade nulidad, interpuesta posteriormente a esa
fecha. El plazo de prescripcion sellegé acumplir y dlo justificala declaratoria con lugar de la
correspondiente defensa previa, tal y como lo resolvieron los juzgadores de instancia. En todo
caso, amayor abundamiento de razones, aunque no hubiere resultado aplicable e articulo 227
referido, las acciones de nulidad, tal y como lo ha dicho esta Sala, no son imprescriptibles, y por
lo tanto estan afectas ala prescripcion ordinaria, que parala nulidad relativa es de cuatro afios y
para la absoluta es de diez afios, conforme |o disponen expresamente los articulos 837, 838, 841,
842 868 del Cddigo Civil. (En ese sentido ver las sentencia N° 311 de las 15:30 hrs. del
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31 de octubre de 1990, laN° 155 de las 14:30 hrs. del 25 de noviembre de 1992, laN° 8 delas
14:50 horas del 6 de febrero de 1998 y laN° 634 de las 15:30 horas del 30 de agosto del 2000).
En la especie, la demanda se notificd alaaccionada el dia 5 de noviembre de 1999, es decir,

17 afios después de la referidainscripcion, por 1o que alin en este supuesto, la prescripcidn habria
operado de sobra”.

RES: N° 8-98
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas
cincuenta minutos del seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho

“X.- Como primer agravio, aegad recurrente, que al momento de inscribirse lamarca
“LaFlor (Il Fiore)" lalegidacion vigente erael Convenio Centroamericano para la Proteccion de
laPropiedad Industrial. Por ende, aduce, es aplicable € articulo 227 de dicho cuerpo normativo,
en cuanto a plazo de prescripcion ahi regulado. En consecuencia, la aplicacion del articulo 6 bis
del Convenio de Paris, por parte del Tribunal Superior, esindebida por cuanto esté prescritala
accion civil. Xl.- Segin consta en autos, y asi quedé debidamente acreditado, laempresa
accionada inscribié la marca de Fébricay Comercio, en la clase 30 de la nomenclatura
internacional, denominada“LaFlor” (/[ Fiore), bgo € registro 74.007 del Registro dela
Propiedad Industrid, € dia 21 de diciembre de 1990, sin que mediara oposicion ddl actor. El
Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial, fue ratificado por Costa Rica por
medio de laLey nimero 7484 de 28 de marzo de 1995. De acuerdo con € articulo 2 de estaley,
su vigenciarige a partir de su publicacién, vale decir, e 24 de mayo de 1995. La presente
demanda fue presentada a estrados judiciales e 12 de septiembre de 1995, notificandosele ala
accionada €l dia 18 de octubre de ese afio. El Convenio Centroamericano parala Proteccién de
la Propiedad Industrial, en su articulo 227 indica: “Las acciones civiles provenientes del
presente Convenio prescribiran alostres afios’. De acuerdo con lo anterior, es claro que la
Sociedad demandada adquirid la propiedad de la marca a momento de la inscripcion, de acuerdo
con lalegidacion vigente en ese momento, vale decir, el Convenio Centroamericano parala
Proteccion de la Propiedad Industrial, articulo 17. Asimismo, con base en esa normativa, la
accionada consolidoé su derecho de propiedad, sobre la marca en cuestion, € 21 de diciembre
de 1993, d haber transcurrido e plazo de tres afios regulado en € articulo 227 antes citado. En
consecuencia, la demandada esté legitimada para interponer |a excepcidn de prescripcion a
cualquier accién civil -lade nulidad es una de elas- interpuesta posteriormente a esafecha.

Cabe recdcar que incluso a esa data, la legidacion vigente sobre marcas en nuestro pais, tocante
aeste aspecto, era, Unicamente, e Convenio Centroamericano, siendo, por consiguiente, la
legidacion aplicable a sub-judice. Aplicar e Convenio de Paris, como lo hizo € Tribuna auna
Situacion juridica consolida bajo € amparo del Convenio Centroamericano, es darle efectos
retroactivos, |o cual esté expresamente vedado por la Constitucion Politica, articulo 34. Sobre
este tema, puede consultarse la resolucién de la Sala Congtituciona nimero 2765-97 de las
15:03 Hrs. del 20 de mayo retropréximo. El proceso incoado por la sociedad aqui demandada en
contradel Sr. Marcelo Soto Clausen, ante e Juzgado Segundo Civil de San José, nimero 884-93,
en d afio 1993, no surte efectos interruptores de la prescripcion. En esejuicio lo discutido erala
nulidad de lamarcainscrita por don Marcelo, denominada“/l Fiore Dolce”, y no laque es objeto
de este proceso. Ello quedd expresamente indicado por e sefior juez en € considerando VI de su
sentencia niimero 195-95, de las 10 Hrs. del 9 de agosto de 1995, al indicar: “ESsimportante
también aclararle d accionado, que la presente demanda como se observa de su pretension, 1o
que pretende es la cancelacion del registro delamarca“LaFlor Dulce’ y si procede o no elo es
lo Unico que debe andlizar este juzgador, maximo que la parte accionada no contrademandé. El
hecho de que € producto se utilizaba desde antes de su inscripcion por parte de lafamiliade
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don Marcelo y posteriormente por éste, era un aspecto aanaizar s hubiere existido
contrademanda, pero como seindicd ello no hasido asi.” De acuerdo alo anterior, lanulidad de
lamarca“ll Fiore’ no fue tema objeto de litigio en ese proceso, por o que € plazo paraque
operarala prescripcion de laaccion civil en cuanto aella, regulado en e Convenio
Centroamericano, siguié corriendo. Tampoco puede pensarse que la sociedad demandada haya
renunciado alaprescripcién. En primer lugar, por cuanto expresamente lainterpuso en su
memorial de contestacion ala demandada -Unica excepcion interpuesta amén de haberla alegado
alolargo detodo € proceso, incluso ahora en casacion. En segundo lugar, de la confesional del
sefior Luis Diego Soto Clausen, visible afolio 193, no se puede afirmar que haya reconocido €
derecho del actor sobre lamarca. Asi, en respuesta a la pregunta formulada nimero 3
“TURRONES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA no ha comprado lamarca

“IL FIORE", d&irma“ES CIERTO, no la hacomprado porque es la propietaria segin constaen €
Registro. A lapregunta4 “TURRONES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA inscribio
asu nombrelamarca“IL FIORE”, misma que esta empresa es sabedora existia con anterioridad
y erausada por € actor”, responde: “ES CIERTO, lamarcafue usada por € actor pero también
por mi (sic) durante diez afios’. A lapregunta nimero 6, “TURRONES DE COSTA RICA
SOCIEDAD ANONIMA es sabedoraque & Sr. Marcelo Soto Clausen es quien ha trabajado
desde 1986 |a fabricacion y venta exclusiva de turrones bgjo lamarca“IL FIORE" , responde:
“ES CIERTO, bgjo tolerancia de Turrones de Costa Ricay del apoderado en su carécter
persona”. A unapregunta, afirmo e deponente: “... La otramarca que habiaen € mercado de
turrones erall Fiore y por supuesto que yo sabia que existia porque yo se lacedi a actor...”.
Vaorando en conjunto la declaracién del apoderado de la Sociedad demandada, no puede
afirmarse que haya reconocido & derecho del actor. Todo lo contrario, afirma ser su
representada la Unica propietariade lamarca. En mérito de lo expuesto, débese acoger € recurso
de casacion interpuesto por este motivo. Por innecesario, se omite pronunciamiento en cuanto a
los demés quebrantos alegados. En consecuencia, se debe anular laresolucion ddl Tribunal, y
resolviendo sobre & fondo, confirmar la del Juzgado.”

RES: 000074-F-98
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas
treinta minutos del diez de julio de mil novecientos noventa y ocho

“IV.- Los distintivos marcarios BON BON BUM, BON BUM BLUE Y MINI BUM s
inscribieron, €l primero de ellos, el 14 de febrero de 1994, y los otros dos, € 16 de octubre
de 1995. El Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industria, fue ratificado por
Costa Rica por Ley nimero 7484 de 28 de marzo de 1995. De acuerdo con € articulo 2 de esta
ley, su vigenciarige a partir de su publicacidn, vale decir, e 24 de mayo de 1995, de manera que
parad primer caso, lalegidacion vigente sobre marcas en nuestro pais, tocante a este aspecto,
era Unicamente e Convenio Centroamericano. Aplicar e Convenio de Paris, como lo pretende
el casacionista, es darle efectos retroactivos, 1o cua esta expresamente vedado por la
Constitucién Politica, articulo 34. Sobre este tema, puede consultarse laresolucién de la Sala
Constitucional nimero 2765-97 de las 15:03 Hrs. del 20 de mayo retroproximo. Asi o dispuso
esta Sala, en la sentencia nimero 8 de 14:50 horas del 6 de febrero de 1998. De manera
entonces que en relacion aladenominacion BON BON BUM, € quebranto sefidado, por no
aplicacion deladisposicion 6 quinquies Seccion A. del citado convenio, no se ha producido.
V.- El articulo 10, inciso p), del Convenio Centroamericano parala Proteccidn de la Propiedad
Industrial establece que “no podrén usarse ni registrarse como marcas ni como el ementos de
elas “... p) Losdigtintivos que por su semejanza grafica, fonética o ideol dgica pueden inducir a
error u originar confusién con otras marcas 0 con hombres comerciales, expresiones o sefiades de
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propaganda ya registrados o en tramite de registro, s se pretende emplearl os para distinguir
productos, mercancias o servicios comprendidos en lamisma Clase’. Por su parte, € articulo 6
quinquies del Convenio de Paris, dispone que toda marca de fabrica o de comercio regularmente
registrada en e pais de origen sera admitida para su depdsito y protegidatal cua es en los demés
paises de laUnion. Sefidla ademés que podran ser rehusadas o invaidadas, entre otros
supuestos, cuando sean capaces de afectar derechos adquiridos por terceros en € pais donde la
proteccion sereclama. VI.- El recurso se contrae a determinar s entre lamarca propiedad de la
actoray las que tiene inscritas la demandada, se da una similitud detal grado, que impidasu
coexistenciaregistral. Antes de la entrada en vigenciade laley 7274, esta Sala, conocio lo
relativo alainscripcion de marcas. En relacion a temade la similitud, definié pautas
importantes parasu andisis. Se mantuvo € criterio de que la prohibicién, no resulta de un
elemento que tengan en comun los distintivos marcarios, Siho de su gpreciacion en conjunto. Se
dijo que no setrata de cualquier parecido, sino que necesariamente debe provocar confusion,
duda, error en e publico consumidor, advirtiendo que éste, no pone atencion a detalles de una
marca, Sino que la apreciaen su unidad. Asi, unamarca difiere de otra, cuando ninguna
confusion es posible entre ellas. Lanovedad del nuevo digtintivo, en relacion con otro, segin se
dijo, radica precisamente en los elementos que se le agregan. Se desarroll6 asimismo € principio
de que las marcas sirven para distinguir un producto de otro del mismo género, congtituyendo
una doble garantia: parae consumidor de que se le dad producto que quiere comprar,
procurando evitar confusiones en cuanto ala naturalezay origen de los productos que se
encuentran en el mercado; y para el fabricante o comerciante, de que sus productos se distinguen
de los de sus competidores y se evitala competenciadedeal. Estos conceptos, no descartan la
coexistencia de marcas con particulas 0 e ementos comunes, Siempre que ésta, en si misma, en su
conjunto -si fuera compuesta:, 0 con las desinencias que se agreguen alaraiz del vocablo basico,
tenga un carécter distintivo respecto de otras marcas. Sobre € particular, pueden consultarse,
entre muchas otras, |as resoluciones de esta Sala N° 212 de las 14:30 horas del 27 de junio de mil
novecientos noventa, N° 152 de las 14:10 horas del 13 de septiembre de 1991 y laN° 66 de las
14:50 horas del 22 de abril de 1992.

RES: N° 52-97
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas
veinte minutos del veintisiete de junio de mil novecientos noventa y siete

“IX.- El instrumento regulador de lamateria objeto de esta controversia, como ya se ha
dicho, lo congtituye el Convenio Centroamericano parala Proteccién de la Propiedad Industria -
Ley No. 4.543 de 18 de marzo de 1970. Este, en su articulo 2°, fija su marco de aplicacion en los
siguientes términos:

“Lasdisposiciones del presente Convenio son aplicables alas marcas, nombres
comerciales y expresiones o sefides de propaganda que sean propiedad o en que tenga interés
cualquier persona natural o juridica que sea titular de un establecimiento comercial, o de una
empresa o establecimiento industrial o de servicios en € territorio de alguno de los Estados
Contratantes.

Son también aplicables alas marcas, nombres comerciaesy expresiones o sefiaes de
propaganda de propiedad de personas naturales o juridicas que sean titulares de un
establecimiento comercial, o de una empresa o establecimiento industrial o de serviciosen
cualquier Estado distinto de los Contratantes.”
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Detal precepto, en relacion con € ordinal 86 inciso d) ibidem, derivase € necesario
vinculo que ha de existir entre e nombre comercial y la operacidn de una organizacién -conjunto
de bienes'y servicios debidamente coordinados-, con fines comerciales o industriales. Detal
forma, & desarrollo de una gestion tal, se constituye en € objeto (actividad) tutelado por la
normativa, através del derecho a nombre comercial. De consiguiente, la proteccion por tiempo
indefinido, establecidaen € articulo 52 del Convenio, no depende exclusivamente de la
inscripcion del nombre comercid en € Registro respectivo. Precisa ademas, que € titular cuente
paralelamente con una empresa; o bien, con un establecimiento que permitaen laactudidad o a
futuro, identificarle con aguel nombre. Enrelacion, € articulo 48 del Convenio reza:

“Paralos efectos del presente Convenio, nombre comercia es el nombre propio o de
fantasia, larazon socia o ladenominacion con lacua se identifica una empresao
establecimiento”.

Latutela en estos términos es l6gicay congrua, pues € nombre comercial, de acuerdo con
el espiritu que inspiraalanormativa, se protege en cuanto esté sustentado en una actividad
mercantil la cudl, en Ultimainstancia, como ya se vio, representa el objeto principal de proteccién
por parte de lanorma. Acorde con lo anterior, de no existir dicha organizacion dirigida por €
titular del nombre, la cual le brinde sustento a aquella actividad, € uso de esa denominacion por
un tercero, no causaria detrimento y no justificaria proteccion alguna. Asi, la desaparicion dela
empresa (como actividad desplegada por € propietario del nombre), entrafia la extincion del
derecho de propiedad de un nombre comercia (articulo 55 inciso b) ibidem). Si ese nombre,
debidamente, registrado, cuenta con € sustento de la actividad, la accion que le asiste d titular
parareclamar € uso indebido, es de carécter indefinido. De consiguiente, no se estariaen
presencia de un plazo para prescribir, en e tanto funcione concomitantemente con el nombre
comercia, laempresa o establecimiento respectivo. Sobre el particular, |0s siguientes preceptos,
establecen:

“Articulo 51.- Lapropiedad del nombre comercia y e derecho a su uso exclusivo, se
adquiere en relacion a las actividades a que se dedica la empresa o establecimiento definidas en
la solicitud de registro, y alas otras actividades directamente relacionadas con aquéllao que le
sean afines.

Si una empresa tuviese mas de un establecimiento, podra identificarlos con su nombre
comercial.

Articulo 52.- La propiedad sobre e nombre comercial dura lo que la empresa o
establecimiento que identifica. Unavez inscrito e nombre comercia, goza de proteccion por
tiempo indefinido.”

X.- En cuanto alas acciones civiles derivadas de la aplicacion del Convenio
-responsabilidad, por g emplo-, expresamente en el articulo 227 se determina una prescripcion de
tresafios. En conclusion, sobre latutela o proteccion del nombre comercia -bajo las condiciones
supraindicadas- no corre plazo de prescripcion aguno. Esto, por cuanto € derecho se extingue
de manera automética a desaparecer la empresa que le brinda sostén. Tratandose de las acciones
de caracter civil, les afecta una prescripcion de tres afios contados a partir del momento en que se
configura o presenta el hecho generador”.

[Fin del documento]



