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N°7978
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TITULO |

ARTICULO 1°
Objeto.

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e
intereses legitimos de los titulares de marcas y ofros signos distintivos, asi como
los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse
a los derechos e intereses legitimos de los consumidores. Igualmente, pretende
conftribuir a la promocion de la innovacion tecnoldgica y a la transferencia y
difusion de la tecnologia, en beneficio reciproco de productores y usuarios de
los conocimientos tecnoldgicos, de modo que favorezcan el bienestar

socioecondmico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Ademads desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicacion

efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales

s
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vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso

en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible con dichos tratados.

(Asi adicionado el parrafo anterior por el articulo 1° aparte a) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

ARTICULO 2°

Definiciones.
Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:
Persona: Persona fisica o juridica.

Marca: Cualquier signo o combinaciéon de signos que permita distinguir los
bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos
suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a

los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Marca colectiva: Signo o combinaciéon de signos cuyo titular es una entidad

colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.

Marca de certificacion: Signo o combinacion de signos que se aplica a
productos o servicios cuyas caracteristicas o calidad han sido controladas y

cerfificadas por el titular de la marca.

Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una

empresa o un establecimiento comercial determinado.

5
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Emblema: Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un

establecimiento.

Signo distintivo: Cualquier signo que constituya una marca, un nombre

comercial o un emblema.

Marca notoriamente conocida: Signo o combinacion de signos que se conoce
en el comercio internacional, el sector pertinente del publico, o los circulos

empresariales.

Expresion o senal de publicidad comercial: Toda leyenda, anuncio, lema, frase,
combinaciéon de palabras, diseno, grabado o cualquier otro medio similar,
siempre que sea original, caracteristico y se emplee para atraer la atencion de
los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresaq,

establecimiento o local comercial.

Denominacién de origen: Denominacion geogrdfica, designacion, expresion,
imagen o signo de un pais, una region o localidad, Util para designar un bien
como originario del territorio de un pais, una region o localidad de ese territorio,
y cuya calidad o caracteristicas se deban exclusivamente al medio geogrdfico,

comprendidos los factores naturales y humanos.

Indicacién geogrdfica: Una indicacién que identifica un producto como
originario del territorio de un pais, o de una regién o una localidad de ese
territorio, cuando determinada calidad, reputaciéon u otra caracteristica del

bien sea imputable fundamentalmente a su origen geogrdfico. Todo signo o
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combinaciéon de signos, en cualquier forma, serdn susceptibles de constituir una

indicacion geogrdfica.

(Asi reformada la definicion anterior por el articulo 1° aparte b) de la Ley N°

8632 del 28 de marzo de 2008)
Registro de la Propiedad Industrial: Administracion nacional competente

TITULO 1I

Marcas

CAPITULO I

Marcas en General

ARTICULO 3

Signos que pueden constituir una marca Las marcas se refieren, en especial, a
cualquier signo o combinacion de signos capaz de distinguir los bienes o
servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los
nombres de personas-, las letras, los niUmeros, los elementos figurativos, las cifras,
los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las
vinetas, las orlas, las lineas o franjas, las combinaciones y disposiciones de
colores, asi como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la
presentacion o el acondicionamiento de los productos, sus envases o
envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios

correspondientes.

(Asi reformado el parrafo anterior por el articulo 1° aparte c) de la Ley N° 8632

del 28 de marzo de 2008)
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Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geogrdaficas
contenidas en esta ley, las marcas podrdn referirse a nombres geograficos,
nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su
empleo no sea susceptible de crear confusion respecto del origen, la
procedencia y las cualidades o caracteristicas de los productos o servicios para

los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en

ningun caso serd obstaculo para registrarla.

ARTICULO 4°
Prelacion para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La
prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se regird por las

siguientes normas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté
usando de buena fe en el comercio desde la fecha mds antigua, siempre que
el uso haya durado mds de tres meses o invoque el derecho de prioridad de

fecha mds antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos
de tres meses, el registro serd concedido a la persona que presente primero la
solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha mds

antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
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Las cuestiones que se susciten sobre la prelacion en la presentacion de dos o
mas solicitudes, serdn resueltas segun la fecha y hora de presentacion de cada

und.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es

facultativo.

ARTICULO 5°

Derecho de prioridad.

Quien haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un
Estado contratante del Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad
Industrial o en otro pais que acuerde reciprocidad para estos efectos a las
personas con la nacionalidad de alguno de los Estados contfratantes, o que
tenga un domicilio o establecimiento real y efectivo en alguno de ellos, asi
como el causahabiente de esa persona, gozard de un derecho de prioridad
para presentar, en Costa Rica, una o mas solicitudes de registro de la marca de

que se frate, para los mismos productos o servicios.

El derecho de prioridad tendrd una duracidon de seis meses contados desde el
dia siguiente a la presentacion de la solicitud prioritaria. Una solicitud de registro
de marca ya presentada, que invoque el derecho de prioridad, no serd
denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de
prioridad, realizados por el propio solicitante o un tercero. Tales hechos no
dardn lugar a la adquisicion de ningun derecho de terceros respecto de la
marca.
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El derecho de prioridad se invocard mediante una declaracion expresa, la cual
deberd hacerse con la solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses

contados desde la fecha de presentacion de la solicitud.

A la solicitud, o denfro de los tres meses siguientes a su presentacion, deberd
adjuntarse una copia certificada de la solicitud prioritaria y la conformidad de
la Oficina de Propiedad Industrial que haya recibido dicha solicitud. Este
documento quedard dispensado de toda legalizacion y serd acompanado de

la traduccidn correspondiente en caso de ser necesaria.

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades multiples o parciales,
originadas en dos o mds oficinas diferentes. En tal caso, el plazo de prioridad se

contard desde la fecha de la prioridad mds antigua.

El derecho de prioridad podrd basarse en una solicitud anterior presentada
ante el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que en ella no se haya
invocado un derecho de prioridad anterior. La concesion del registro solicitado
con beneficio del derecho de prioridad conlleva la cesacion de los efectos de
la solicitud anterior respecto de los elementos comunes a ambos. Son
aplicables, en lo conducente, los plazos y las condiciones previstos en este

articulo.

ARTICULO 6°
Cotitularidad.

La coftitularidad de las solicitudes para los efectos del registrocorrespondiente
cuando no exista acuerdo en conftrario, se regird por las siguientes normas:
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a) La modificacion, la limitacion o el desistimiento de una solicitud en tradmite

debe hacerse en comun.

b) Cada cofitular puede usar personalmente el signo distintivo objeto de la
solicitud o el registro; pero debe compensar equitativamente a los cofitulares
que no exploten ni usen el signo ni hayan concedido una licencia para el uso
de este. En defecto de acuerdo, la compensacion serd fijada por el tribunall

competente.

c) La transferencia de la solicitud o el registro se hard de comuUn acuerdo, pero
cada coftitular puede ceder por separado su cuota; los demds gozardn del
derecho de tanteo durante un plazo de tres meses contados desde la fecha en

que el cotitular les notifique su intencidén de ceder su cuota.

d) Cada cotitular puede conceder a terceros una licencia no exclusiva de uso
del signo distintivo objeto de la solicitud o el registro; pero debe compensar,
equitativamente, a los cofitulares que no usen el signo ni hayan concedido una
licencia de su uso. En defecto de acuerdo, la compensacién serd fijada por el

fribunal competente.

e) Una licencia exclusiva de explotacion o de uso solo puede concederse de

comun acuerdo.

f) La renuncia, limitacién o cancelacién voluntaria, total o parcial, de un

registro se hard de comun acuerdo.
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g) Cualquier cotitular puede notificar, a los demds, que abandona en beneficio
de ellos su cuota de la solicitud o registro, con lo cual queda liberado de toda
obligacion frente a ellos, a partir de la inscripcion del abandono en el registro
correspondiente o cuando se trate de una solicitud, a partir de la nofificacion
del abandono al Registro de la Propiedad Industrial. La cuota abandonada se
repartird entre los coftitulares restantes, en proporcion a sus derechos en la

solicitud o el registro.

h) Cualquier cotitular puede iniciar las acciones correspondientes en caso de

infraccidon del derecho.

Las disposiciones del derecho comun sobre la copropiedad se aplicardn en lo

no previsto en el presente articulo.

ARTICULO 7°

Marcas inadmisibles por razones intrinsecas.

No podrd ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los

siguientes:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una
forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se

frata.

b) Una forma que oftorgue una ventaja funcional o técnica al producto o

servicio al cual se aplica.
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c) Exclusivamente un signo o una indicacion que, en el lenguaje corriente o la
usanza comercial del pais, sea una designacion comun o usual del producto o

servicio de que se trata.

d) Unicamente en un signo o una indicaciéon que en el comercio pueda servir
para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio de que

se trata.
e) Un simple color considerado aisladamente.

f) Una letra o un digito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo

especial y distintivo.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual

se aplica.
h) Sea contrario a la moral o el orden publico.

i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones

o simbolos nacionales de cualquier pais o de una entidad internacional.

j) Pueda causar engano o confusion sobre la procedencia geogrdfica, la
naturaleza, el modo de fabricacion, las cualidades, la aptitud para el empleo o
el consumo, la cantidad o alguna otfra caracteristica del producto o servicio de

que se trata.

k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusion, a una
marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo

de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a
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solicitud de su fitular y que era usada en el comercio para los mismos productos
O servicios u ofros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a
menos que, desde el vencimiento o la cancelacion hayan transcurrido de uno
a tres anos, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento
a cancelacion. Esta prohibicion no serd aplicable cuando la persona que
solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado

a su causahabiente.

) Una indicacion geogrdafica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo

pdrrafo del articulo 3 de la presente ley.

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro
emblema, sigla, denominacién o abreviaciéon de denominacion de cualquier
Estado u organizacién internacional, sin autorizacion de la autoridad

competente del Estado o la organizacion.

n) Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o
garantia adoptado por un Estado o una entidad publica, sin autorizacién de la

autoridad competente de ese Estado.

n) Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier
pais, titulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o

especies fiscales en general.

o) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que
lleven a suponer la obtencién de galardones con respecto al producto o
servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido
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otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el

registro.

p) Consista en la denominaciéon de una variedad vegetal protegida en Costa
Rica o en algun pais extranjero con el cual se haya pactado un fratado o

acuerdo relativo a la proteccion de las variedades vegetales.
g) Caiga dentro de la prohibicién prevista en el articulo 60 de la presente ley.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o

servicio, el registro solo serd acordado para este producto o servicio.

ARTICULO 8°

Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningun signo podrd ser registrado como marca cuando ello afecte algin

derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacién geogrdafica o
una denominacioén de origen, registrada o en trdmite de registro por parte de
un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o
servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusion al

publico consumidor.

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del
28 de marzo de 2008)
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b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por seridéntico o
similar a una marca, una indicacion geogrdfica o una denominacion de origen,
registrada o en tfrdmite de registro por parte de un tercero desde una fecha
anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios
diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca,

la indicacion geogrdfica o la denominacion de origen anterior.

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del
28 de marzo de 2008)

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a
una marca, o una indicacion geogrdfica o una denominacion de origen
usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener
su registro, segun el articulo 17 de esta Ley, para los mismos productos o
servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados
con los que distingue la respectiva marca, indicacion geogrdafica o

denominacion de origen, en uso.

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del
28 de marzo de 2008)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser idéntico o
similar a un nombre comercial o emblema usado en el pais por un tercero

desde una fecha anterior.

e) Si el signo constituye una reproduccion, imitacién, fraduccién o franscripcion,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier
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Estado contratante del Convenio de Paris por el sector pertinente del pUblico,
en los circulos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que
pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los
cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o
conlleve un riesgo de asociacion con ese tercero o un aprovechamiento injusto

de la notoriedad del signo.

f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en
especial tratdndose del nombre, la firma, el titulo, el hipocoristico, el
seudonimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del
registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido,
en Ccuyo caso se requerird el de quienes hayan sido declarados judicialmente
sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser

legalizado y autenticado por el respectivo consul costarricense.

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de
una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el

consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.

h) (Asi derogado por el articulo 1° aparte e) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo
de 2008)

i) Si el signo constituye una reproduccion o imitacion, total o parcial, de una

marca de certificacion protegida desde una fecha anterior.

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del
28 de marzo de 2008)
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J) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho

de propiedad industrial de un tercero.

k) Si el registro del signo se solicitd para perpetrar o consolidar un acto de

competencia desleal.

CAPITULO Il

Procedimiento del reqgistro de la marca

ARTICULO 9°

Solicitud de registro.

La solicitud de registro de una marca serd presentada ante el Registro de

Propiedad Industrial y contendrd lo siguiente:
a) Nombre y direccién del solicitante.

b) Lugar de constitucion y domicilio del solicitante, cuando sea una persona

juridica.
c) Nombre del representante legal, cuando sea el caso.

d) Nombre y direccion del apoderado en el pais, cuando el solicitante no

tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el pais.

e) La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca

denominativa sin grafia, forma ni color especial.

f) Una reproducciéon de la marca en el nUmero de ejemplares que determine el

reglamento de esta ley, cuando se frate de marcas denominativas con grafia,
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forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con

color o sin él.

g) Una fraduccidén de la marca, cuando esté constituida por algun elemento

denominativo con significado en un idioma distinto del castellano.

h) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o
se usard la marca, agrupados por clases segun la Clasificacion internacional de

productos y servicios de Niza, con la indicacion del niUmero de clase.

i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los
incisos m), n) y p) del articulo 7 y los incisos f) y g) del articulo 8 de la presente

ley, cuando sea pertinente.
i) El comprobante de la tasa establecida.

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte f) de la Ley N° 8632 del
28 de marzo de 2008)

Los solicitantes podrdn gestionar, ante el Registro, por si mismos, con el auxilio
de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un
mandatario realice gestiones, deberd presentar el poder correspondiente,
conforme los requisitos del articulo 82 bis de esta Ley. Si dicho poder se
encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberd indicarse el
expediente de la marca, el nombre de esta y el nUmero de solicitud o registro
en gque se encuentra; el mandatario podrd actuar hasta donde le permitan
facultades autorizadas originalmente.
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(Asi reformado el pdrrafo anterior por el articulo 1° aparte f) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior,
presentard la declaracion de prioridad y los documentos referidos en los
pdrrafos tercero y cuarto del articulo 5 de la presente ley, con la solicitud de
registro y dentro de los plazos fijados. La declaracion de prioridad contendrd los

siguientes datos:

a) El nombre del pais o la oficina regional donde se presentd la solicitud

prioritaria.
b) La fecha de presentacion de la solicitud prioritaria.

c) El nUmero de la solicitud prioritaria, si se le ha asignado.

ARTICULO 10°
Admision para el trdmite de la solicitud presentada. El Registro de la Propiedad
Industrial le asignard una fecha y hora de presentacion a la solicitud de registro

y la admitird para el trémite si cumple los siguientes requisitos:
a) Contiene indicaciones que permiten identificar al solicitante.
b) Senala una direccion o designa a un representante en el pais.

C) Muestra la marca cuyo registro se solicita o, si se trata de marcas
denominativas con grafia, forma o color especial o de marcas figurativas,
mixtas o fridimensionales con color o sin él, se adjuntard una reproduccion de la

marca.
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d) Contiene los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se

usard la marca; ademds indica la clase.
e) Adjunta el comprobante del pago total de la tasa establecida

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte g) de la Ley N° 8632 del
28 de marzo de 2008)

ARTICULO 11°

Modificacion y division de la solicitud.

El solicitante podrd modificar o corregir su solicitud en cualgquier momento del
frdmite. No se admitird ninguna modificaciéon ni correccion siimplica un cambio
esencial en la marca o una ampliaciéon de la lista de productos o servicios

presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrd reducirse o limitarse.

El solicitante podrd dividir su solicitud en cualguier momento del trdmite, a fin
de separar en dos 0 mas solicitudes los productos o servicios contenidos en la
lista de la solicitud inicial. No se admitird una division, siimplica ampliar la lista
de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrd
reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservard la fecha de
presentacion de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando

corresponda.

La modificacion, correccion o division de una solicitud devengarad la tasa

fijada.
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ARTICULO 12°

Desistimiento de la solicitud.

El solicitante podrd desistir de su solicitud en cualgquier momento del trdmite. El
desistimiento de una solicitud no dard derecho al reembolso de las tasas que se

hayan pagado.

ARTICULO 13°

Examen de forma.

El Registro de la Propiedad Industrial examinara si la solicitud cumple lo
dispuesto en el articulo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias
correspondientes, para lo cual tendrd un plazo de quince dias hdbiles contados

a partir de la fecha de recepcion de la solicitud.

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el articulo 9
de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el
Registro notificard al solicitante para que subsane el error o la omision dentro
del plazo de quince dias hdbiles a partir de la notificacién correspondiente,

bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

ARTICULO 14°

Examen de fondo.

El Registro de la Propiedad Industrial examinard si la marca incurre en alguna

de las prohibiciones previstas en los articulos 7 y 8 de la presente ley.
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En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones
referidas, el Registro notificard al solicitante, indicdndole, las objeciones que
impiden el registro y ddndole un plazo de treinta dias hdbiles, a partir de la
notificacion correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo senalado
sin que el solicitante haya contestado, o si aun habiendo respondido, el
Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegarad el registro

mediante resolucidon fundamentada.

ARTICULO 15°

Publicaciones de la solicitud.

Efectuados los exdmenes conforme a los articulos 13 y 14 de la presente ley, el
Registro de la Propiedad Industrial ordenard anunciar la solicitud mediante la
publicacion, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario

oficial, dentro de un plazo de quince dias desde su nofificacion.
El aviso que se publique contendrd:

a) Nombre y domicilio del solicitante. b) Nombre del representante o del
apoderado, cuando exista. c) Fecha de la presentacion de la solicitud. d)
NUmero de la solicitud. e) Marca tal como se haya solicitado. f) Lista de los
productos o servicios a los cuales se les aplicard la marca y clase

correspondientes.
a) Nombre y domicilio del solicitante.

b) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista.
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c) Fecha de la presentacion de la solicitud.
d) NUmero de la solicitud.
e) Marca tal como se haya solicitado.

f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicard la marca y clase

correspondientes.

ARTICULO 16°

Oposicion al registro.

Cualquier persona interesada podrd presentar oposicion contra el registro de
una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera
publicacion del aviso que anuncia la solicitud. La oposicion deberd presentarse
con los fundamentos de hecho y de derecho; deberd acompanarse de las

pruebas pertinentes que se ofrecen.

Silas pruebas no se adjuntaron a la oposicidon, deberdn presentarse dentro de

los freinta dias calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposicion.

La oposicion se notificard al solicitante, quien podrd responder dentro del plazo
de dos meses contados desde la fecha de la notificacion. Vencido este
periodo, el Registro de la Propiedad Industrial resolverd la solicitud, aun cuando

no se haya contestado la oposicion.
ARTICULO 17°

Oposicion con base en una marca no registrada.
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Una oposicion sustentada en el uso anterior de la marca se declarard
improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la
Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulard los
expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposicidon y a la

solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince dias contados a
partir de la presentacion de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior
de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley
para registrar la marca, se le concederd el registro. Podrd otorgarse también el
registro de la marca contra la cualsea susceptible de crear confusion; en tal
caso, el Registro podrd limitar o reducir la lista de los productos o servicios para
los cuales podrd usarse cada una de las marcas, y podrd establecer otras
condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de

confusion.

ARTICULO 18

Resolucion .

Si se han presentado una o mds oposiciones, serdn resueltas, junto con lo

principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolucion fundamentada.

Cuando no se justifiqgue una negacion total del registro solicitado o la oposicidon
presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de

causar confusion, el registro podrd concederse solamente para algunos de los
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productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitacién

expresa para determinados productos o servicios.

No se denegard el registro de una marca por la existencia de un registro
anterior si se invoca la defensa prevista en el segundo pdarrafo del articulo 39 de

la presente Ley y resulta fundada.

De no haberse presentado ninguna oposicion dentro del plazo establecido, el

Registro de la Propiedad Industrial procederd a registrar la marca.

(Asi reformado por el articulo 1° aparte h) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de
2008)

ARTICULO 19°

Cerlificado de registro.

El Registro de la Propiedad Industrial expedird al titular un certificado de registro
de la marca, el cual contendrd los datos incluidos en el registro

correspondiente y los fijados por las disposiciones reglamentarias.

CAPITULO Il

Duracion, renovacion y modificacion del registro

ARTICULO 20°

Plazo y renovacion del registro.

El registro de una marca vencerd a los diez anos, contados desde la fecha de
su concesion. La marca podrd ser renovada indefinidamente por periodos

sucesivos de diez anos, contados desde la fecha del vencimiento precedente.
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ARTICULO 21°

Procedimiento de renovacion del registro.

La renovacion de registros se efectuard presentando ante el Registro de la

Propiedad Industrial el pedido correspondiente, que contendrd:

a) Nombre y direccién del fitular. b) NUmero del registro que se renueva. c)
Nombre y direccion del apoderado en el pais, cuando sea el caso, pero sélo
serd necesario acreditar el poder cuando el apoderado sea diferente del
designado en el registro que se renueva o en la renovacion precedente; de ser
el mismo, deberd indicar el expediente, el nombre de la marca y el nUmero de
la presentacion o el registro donde se encuentra el poder. d) Una lista de los
productos o servicios conforme a la reduccion o limitacion deseada, cuando se
quiera reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que
se renueva. Los productos o servicios se agrupardn por clases conforme ala
Clasificacion internacional de productos y servicios, senalando el nUmero de

cada clase. e) El comprobante de pago de la tasa establecida.
a) Nombre y direccion del titular.
b) NUmero del registro que se renueva.

c) Nombre y direccion del apoderado en el pais, cuando sea el caso, pero sélo
serd necesario acreditar el poder cuando el apoderado sea diferente del
designado en el registro que se renueva o en la renovacion precedente; de ser
el mismo, deberd indicar el expediente, el nombre de la marca y el nUmero de
la presentacion o el registro donde se encuentra el poder.
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d) Una lista de los productos o servicios conforme a la reduccioén o limitacion
deseada, cuando se quiera reducir o limitar los productos o servicios
comprendidos en el registro que se renueva. Los productos o servicios se
agrupardn por clases conforme a la Clasificacion internacional de productos y

servicios, senalando el nuUmero de cada clase.
e) El comprobante de pago de la tasa establecida.

El pedido de renovacion solo podrd referirse a un registro y deberd presentarse
dentro del ano anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva.
También podrd presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses
posteriores a la fecha de vencimiento; pero, en tal caso, deberd pagarse el
recargo determinado, ademdas de la tasa de renovacion correspondiente.

Durante el plazo de gracia el registro mantendrd su vigencia plena.

La renovacion del registro de una marca produce efectos desde la fecha de
vencimiento del registro anterior, aun cuando la renovacion se haya pedido

dentro del plazo de gracia.

Cumplidos los requisitos previstos en los pdarrafos primero y segundo del presente
articulo, el Registro de la Propiedad Industrial inscribird la renovacion sin mas

trdmite. La renovacion no serd objeto de examen de fondo ni de publicacion.

ARTICULO 22°

Modificacion en la renovacion.

En una renovacion no podrd intfroducirse ningun cambio en la marca ni

ampliarse la lista de los productos o servicios cubiertos por el registro.
88
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La inscripcidon de la renovacion mencionard cualquier reduccién o limitacién

efectuada en la lista de los productos o servicios que la marca distingue.

ARTICULO 23°

Correccién y limitacién del registro.

El titular de un registro podrd pedir, en cualquier momento, que el registro se
modifique para corregir algun error. No se admitird la correccion, siimplica un
cambio esencial en la marca o una ampliacion de la lista de productos o

servicios cubiertos por el registro.

El titular de un registro podrd pedir, en cualguier momento, que se reduzca o
limite la lista de productos o servicios cubiertos por el registro. Cuando
aparezca inscrito algun derecho relativo a la marca en favor de terceros, la
reduccidon o limitacién Unicamente se inscribird previa presentacién de una
declaraciéon escrita del tercero, con la firma certificada notarialmente, en virtud

de la cual consciente en reducir o limitar la lista.

El pedido de correccidn, reduccion o limitacion del registro devengard la tasa

establecida.

ARTICULO 24°

Division del registro.

El titular de un registro podrd solicitar, en cualquier momento, que el registro de
la marca se divida a fin de separar, en dos o mas registros, los productos o
servicios de la lista del registro inicial. Cada registro fraccionario conservard la

fecha del registro inicial.
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El pedido de division devengard la tasa establecida.

CAPITULO IV

Derechos, obligaciones y limitaciones relativas al registro

Ariculo 25.- Derechos conferidos por el registro . El titular de una marca de
fabrica o de comercio ya registrada gozara del derecho exclusivo de impedir
que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones
comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geogrdficas y
denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los
registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de
confusion. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones
geogrdficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se
presumird la probabilidad de confusion. Por ello, el registro de una marca
confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra

terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

(Asi reformado el parrafo anterior por el articulo 1° aparte i) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos,
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos

relacionados con los productos o servicios para los cuales se registré la marca.

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte i) de la Ley N° 8632 del
28 de marzo de 2008)
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b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla
aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal

precedente.

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales
andlogos, que reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o

detentar tales materiales.

d) Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o

embalajes identificados con la marca.

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o
servicios, cuando tal uso pueda causar confusion o el riesgo de asociacion con

el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o
servicios cuando tal uso pueda causarle al fitular o al derechohabiente del
registro un dano econémico o comercial injusto, por una disminucion de la
fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento

injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el
comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre

otros usos, los siguientes:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos

O servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
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b) Importar, exportar, almacenar o tfransportar productos con el signo.

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o
comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad

aplicables.

ARTICULO 26°

Limitaciones al derecho sobre la marca.

El registro de una marca no conferird el derecho de prohibir que un tercero use

en relacién con productos o servicios en el comercio, lo siguiente:

a) Su nombre o direccion o los de sus establecimientos mercantiles. b)
Indicaciones o informaciones sobre las caracteristicas de sus productos o
servicios, entre otras las referidas a la cantidad, la calidad, la utilizacion, el
origen geogrdfico o el precio. c) Indicaciones o informaciones respecto de
disponibilidad, utilizacion, aplicaciéon o compatibilidad de sus productos o

servicios, particularmente en relacidon con piezas de recambio o accesorios.
a) Su nombre o direccidon o los de sus establecimientos mercantiles.

b) Indicaciones o informaciones sobre las caracteristicas de sus productos o
servicios, entre ofras las referidas a la cantidad, la calidad, la utilizacion, el

origen geogrdafico o el precio.

c) Indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilizacién,
aplicacion o compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en

relacion con piezas de recambio o accesorios.
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La limitacion referida en el pdrrafo anterior operard siempre que el uso se haga
de buena fe, no constituya un acto de competencia desleal ni sea capaz de

causar confusion sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

ARTICULO 27°

Agotamiento del derecho.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un
tercero el uso de la marca, en productos legitimamente marcados que haya
infroducido en el comercio, en el pais o en el extranjero, dicho titular u otra
persona que tenga el consentimiento del fitular, a condicién de que esos
productos y los envases o embalajes que estén en contacto inmediato con
ellos no hayan sufrido ninguna modificacién, alteracion o deterioro y que no

causen perjuicio al titular o derechohabiente.

ARTICULO 28°

Elementos no protegidos en marcas complejas.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, la proteccidon no se extenderd a los elementos

contenidos en ella que sean de uso comuUn o necesario en el comercio.

ARTICULO 29°
Adopcion de una marca ajena como denominacion social. Una persona
juridica no podrd constituirse ni inscribirse en un registro publico con una razén o

denominacion social que incluya una marca registrada a nombre de un
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tercero, cuando el uso de esa razén o denominacion pueda causar confusion,

salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.

ARTICULO 30°

Indicacion de procedencia de productos.

Todos los productos que se comercialicen en el pais deberdn indicar
claramente el lugar de produccion o fabricacion del producto, el nombre del
productor o fabricante, la relacion entre dicho productor o fabricante y el
fitular de la marca usada sobre el producto, cuando no sean la misma persona,
sin perjuicio de las normas aplicables sobre etiquetado e informacion al

consumidor.

CAPITULO V

Transferencia y licencia de uso de la marca

ARTICULO 31°

Transferencia de la marca.

El derecho sobre una marca registrada o en trdmite de registro puede ser
fransferido por acto inter vivos o mortis causa. La transferencia debe constar
por escrito y deberd inscribirse para que surta efecto frente a terceros. La

inscripcidon devengard la tasa establecida en la presente ley.

Toda solicitud de transferencia de marca deberd contener la informacion
citada en los incisos a), b), c), d) y e) siguientes; asimismo, deberda

acompanarse con los documentos mencionados en los incisos f), g) y h).
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a) Nombre de las partes y su direccion. b) Indicaciéon de la marca. ¢)
Indicacioén de la clasificacion de la marca. d) Indicacion de los productos o
servicios protegidos por la marca. €) Valoracion del traspaso. f) Documento de
traspaso firmado por ambas partes y, de ser el caso, el documento legalizado y
autenticado por el consul de Costa Rica. g) Poder de alguna de las partes y, de
ser el caso, debidamente legalizado y autenticado por el céonsul de Costa Rica.
Si el mandatario ya ha actuado a nombre de alguna de las partes, la
indicaciéon del nombre de la marca y el nUmero de solicitud o registro donde se

encuentra el poder. h) Pago de la tasa correspondiente.

a) Nombre de las partes y su direccion.

b) Indicacion de la marca.

c) Indicacion de la clasificacion de la marca.

d) Indicacién de los productos o servicios protegidos por la marca.
e) Valoracion del traspaso.

f) Documento de traspaso firmado por ambas partes y, de ser el caso, el

documento legalizado y autenticado por el cénsul de Costa Rica.

g) Poder de alguna de las partes y, de ser el caso, debidamente legalizado y
autenticado por el consul de Costa Rica. Si el mandatario ya ha actuado a
nombre de alguna de las partes, la indicacion del nombre de la marca vy el

numero de solicitud o registro donde se encuentra el poder.

h) Pago de la tasa correspondiente.
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ARTICULO 32°

Cambio de nombre del titular.

Las personas que hayan cambiado o modificado su nombre, razédn social o
denominacion de acuerdo con la ley, solicitardn al Registro de la Propiedad
Industrial anotar el cambio o la modificacion en los asientos de los signos

distintivos que se encuentren a nombre de ellas.
La solicitud de este cambio o modificacion deberd incluir:

a) El nombre y la direccion del solicitante. b) La indicacion de los signos y el
nUmero de solicitud o registro. c) La especificacion de si se frata de un cambio
de nombre o una fusion de companias, entre otros cambios. d) La indicacion
del nuevo nombre del solicitante. e) El poder de la compania resultante del
cambio, debidamente legalizado y autenticado. f) El documento donde
consta el cambio, debidamente legalizado y autenticado. g) El comprobante

de cancelacién de la tasa correspondiente.
a) El nombre y la direccion del solicitante.
b) La indicacién de los signos y el nUmero de solicitud o registro.

c) La especificacion de si se trata de un cambio de nombre o una fusion de

companias, entre otros cambios.
d) La indicacién del nuevo nombre del solicitante.

e) El poder de la compania resultante del cambio, debidamente legalizado y

autenticado.
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f) El documento donde consta el cambio, debidamente legalizado y

autenticado.
g) El comprobante de cancelacion de la tasa correspondiente.

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio
correspondiente a este cambio, otorgard al interesado un edicto que se

publicard, a su costa y por una sola vez, en el diario oficial.

Efectuada dicha publicacion, el Registro de la Propiedad Industrial otorgard el

certificado correspondiente al cambio o modificacién.

ARTICULO 33°

Transferencia libre de la marca.

El derecho sobre una marca puede transferirse independientemente de la
empresa o la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a uno,
alguno o todos los productos o servicios para los cuales estd inscrita la marca.
Cuando la transferencia se limite a un producto o servicio o a algunos de ellos

el registro se dividird y se abrird uno nuevo a nombre del adquiriente.

Serdn anulables la transferencia y la inscripcidn correspondiente, si el cambio

en la titularidad del derecho es susceptible de causar riesgo de confusion.

ARTICULO 34°

Transferencia de marcas junto con la empresa.

El titular de una marca registrada tendrd derecho a cederla con la

transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca o sin ella.
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Las marcas constituidas por el nombre comercial de su titular solo podrdn

transferirse con la empresa o el establecimiento que identifique dicho nombre.

ARTICULO 35°

Licencia de uso de marca.

El titular del derecho sobre una marca registrada o en trdmite de registro,
puede conceder la licencia para usarla. El registro de dicha licencia no es un
requisito condicionante para que esta sea vdlida, ni para afirmar cualquier
derecho de una marca; tampoco para otros propdsitos. No obstante, dicha
licencia podrd inscribirse para efectos de seguridad y publicidad registral. Si el
cesionario decide inscribir su derecho, el movimiento solicitado devengard la

tasa establecida en el arficulo 94 de la presente Ley.

(Asi reformado el parrafo anterior por el articulo 1° aparte j) de la Ley N° 8632

del 28 de marzo de 2008)

En la solicitud de licencia de uso de marca deberd informarse sobre el tipo de
licencia, la duracidn y el territorio que cubre, ademds de los requisitos

establecidos en el segundo parrafo del articulo 31 de la presente ley.

Conjuntamente con la solicitud de licencia de uso de marca, deberdn
presentarse los documentos de licencia firmados por ambas partes,
debidamente autenticados. Deberdn presentarse, ademdads, los documentos

especificados en los incisos b), c), g) y h) del articulo 31 de la presente Ley.

(Asi reformado el parrafo anterior por el articulo 1° aparte j) de la Ley N° 8632

del 28 de marzo de 2008)
85
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En defecto de estipulacién en contrario, en un contrato de licencia, serdn

aplicables las siguientes normas:

a) El licenciatario tendrd derecho a usar la marca durante toda la vigencia del
registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio nacional y respecto de
todos los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca. b) El
licenciatario no podrd ceder la licencia ni conceder sub-licencias. c) Cuando
la licencia se haya concedido como exclusiva, el licenciante no podrd
conceder otras licencias respecto de la misma marca ni de los mismos
productos o servicios; tampoco podrd usar, por si mismo, la marca en el pais en

relacion con esos productos o servicios.

a) El licenciatario tendrd derecho a usar la marca durante toda la vigencia del
registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio nacional y respecto de

todos los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca.
b) El licenciatario no podrd ceder la licencia ni conceder sub-licencias.

c) Cuando la licencia se haya concedido como exclusiva, el licenciante no
podrd conceder otras licencias respecto de la misma marca ni de los mismos
productos o servicios; tampoco podrd usar, por si mismo, la marca en el pais en

relacion con esos productos o servicios.

CAPITULO VI

Terminacion del registro de la marca

ARTICULO 36°

Control de calidad.
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Siempre que se respeten los principios del debido proceso, a pedido de
cualquier persona con interés legitimo y previa audiencia del fitular del registro
de la marca, el Registro podrd cancelar la inscripcion del contrato de licencia y
prohibir que el licenciatario use la marca cuando, por defecto de un control de
calidad adecuado o por algun abuso de la licencia, ocurra o pueda ocurrir

confusidn, engano o perjuicio grave para el publico consumidor.

El reglamento de esta ley establecerd el procedimiento correspondiente,

respetando el debido proceso.

ARTICULO 37°
Nulidad del registro.

Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de
cualguier persona con interés legitimo o de oficio, el Registro de la Propiedad
Industrial declarard la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna

de las prohibiciones previstas en los articulos 7 y 8 de la presente ley.

No podrd declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al
resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de
nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los
cuales la marca fue registrada, se declarard la nulidad Unicamente para esos
productos o servicios y se eliminardn de la lista respectiva en el registro de la

marca.

La accidn de nulidad prescribird a los cuatro anos, contados desde la fecha de
otorgamiento del registro.

i
Biblioteca Juridica | BUFETEDECOSTARICA.COM | Lex et Scientia Lux




Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

BUFETE DE COSTA RICA

La Firma Legal de Prestigio

8

45

No se declarard la nulidad del registro de una marca por existir un registro
anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo pdrrafo del articulo 39

de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en via

reconvencional, en cualquier accion por infraccidn de una marca registrada.

La declaraciéon de nulidad tendrd efecto puramente declarativo y retroactivo
a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.
Tratdndose de una nulidad declarada de oficio se estard a lo dispuesto en el
articulo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administracion Publica, No.
6227, de 2 de mayo de 1978.

ARTICULO 38°

Cancelacion por generalizaciéon de la marca.

A pedido de cualquier persona con interés legitimo y garantizando el debido
proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podrd cancelar el registro de una
marca o limitar su alcance cuando el fitular haya provocado o tolerado que se
convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios

para los cuales estd registrada.

Se entenderd que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando,
en los medios comerciales y para el publico, ha perdido su cardcter distintivo
como indicador del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica.
Para estos efectos, en relacion con esa marca deberdn concurrir los siguientes
hechos:
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a) La ausencia de ofro nombre adecuado para designar, en el comercio, el
producto o el servicio al cual se aplica la marca. b) El uso generalizado de la
marca, por parte del publico y en los medios comerciales, como nombre
comun o genérico del producto o servicio respectivo. c) El desconocimiento de
la marca por parte del publico, como signo distintivo de un origen empresarial

determinado.

a) La ausencia de ofro nombre adecuado para designar, en el comercio, el

producto o el servicio al cual se aplica la marca.

b) El uso generalizado de la marca, por parte del publico y en los medios
comerciales, como nombre comun o genérico del producto o servicio

respectivo.

c) El desconocimiento de la marca por parte del pUblico, como signo distintivo

de un origen empresarial determinado.

ARTICULO 39°

Cancelacion del registro por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier
persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el
Registro de la Propiedad Industrial cancelard el registro de una marca cuando
no se haya usado en Costa Rica durante los cinco anos precedentes a la fecha
de inicio de la accidén de cancelacion. El pedido de cancelacion no
procederd antes de transcurridos cinco anos contados desde la fecha del

registro de la marca.
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La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también puede
pedirse como defensa contra una objecion del Registro de la Propiedad
Industrial, una oposicidon de tercero al registro de la marca, un pedido de
declaracion de nulidad de un registro de marca o una accion por infraccion
de una marca registrada. En estos casos, la cancelacion serd resuelta por el

Registro de la Propiedad Industrial.

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco anos
contados desde la fecha de concesion del registro respectivo, tal uso solo
impedird la cancelaciéon del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses

antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelacion.

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o
servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelaciéon del registro se
resolverd en una reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro y eliminard aquellos respecto de los cuales la

marca no se ha usado.

ARTICULO 40°

Definicion de uso de la marca.

Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los
productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa
marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, fomando
en cuenta la dimensidn del mercado, la naturaleza de los productos o servicios
de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También

i
Biblioteca Juridica | BUFETEDECOSTARICA.COM | Lex et Scientia Lux




Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

BUFETE DE COSTA RICA

La Firma Legal de Prestigio

8

48

constituye uso de la marca su empleo en relacidn con productos destinados a
la exportacion a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el

extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada deberd usarse en el comercio tal como aparece en el
registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en
que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son
esenciales y no alteran la identidad de la marca, no serd motivo para cancelar

el registro ni disminuird la protecciéon que él confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatario u ofra persona autorizada
para ello serd considerado como efectuado por el titular del registro, para

tfodos los efectos relativos al uso de la marca.

ARTICULO 41°
Disposiciones relativas al uso de la marca. No se cancelard el registro de una

marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.

Se reconocerdn, como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias
que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que
constituyan un obstdculo para usarla, tales como las restricciones a la
importacidon u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios

protegidos por la marca.

ARTICULO 42°

Prueba del uso de la marca.
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La carga de la prueba del uso de la marca corresponderd a quien alegue la

existencia de la nulidad.

El uso de la marca se acreditard por cualquier medio de prueba admitido por

la ley, que demuestre que ha sido usada efectivamente.

ARTICULO 43°

Renuncia al registro a pedido del titular.

En cualquier momento, el titular del registro de una marca podrd pedir al
Registro de la Propiedad Industrial la cancelacion de este registro. El pedido de

cancelacion devengard la tasa fijada en el articulo 94 de la presente ley.

Cuando aparezca inscrito algun derecho en favor de un tercero en relacion
con la marca, la cancelacion solo se inscribird previa presentaciéon de una
declaracion escrita del tercero, con firma certificada notarialmente en virtud

de la cual consiente en la cancelacion.

TIiTULO 1l

Marcas notoriamente conocidas

ARTICULO 44°

Proteccion de las marcas notoriamente conocidas.

Las disposiciones del fitulo Il seran aplicables, en lo procedente, a las marcas
notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales

contenidas en este fitulo.
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La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriaomente conocida, tal
como se define este concepto en la recomendaciéon conjunta N° 833, de
setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unidn de Paris, el derecho
de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la
disminucion de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte
de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el
Registro de la Propiedad Industrial podrd rechazar o cancelar el registro y
prohibir el uso de una marca de fdbrica o de comercio, o bien, de una marca
de servicio que constituya la reproduccién, imitacion o traduccidén de una
marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes

idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusion.

(Asi reformado el parrafo anterior por el articulo 1° aparte k) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

El Registro de la Propiedad Industrial no registraréd como marca los signos iguales
o0 semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para
aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del
solicitante del registro, pueda crear confusidon o riesgo de asociacion con los
bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constifuya un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexién con

ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.
(Asi reformado el parrafo anterior por el articulo 1° aparte k) de la Ley N° 8632

del 28 de marzo de 2008)
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Lo dispuesto en el tercer pdrrafo de este articulo no se aplicard cuando el

solicitante sea el titular de la marca notoriomente conocida.

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrdn emplearse

todos los medios probatorios.

ARTICULO 45°

Criterios para reconocer la notoriedad.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrdn en cuenta,

entre oftros, los siguientes criterios:

a) La extension de su conocimiento por el sector pertinente del publico, como
signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La
intensidad y el dmbito de difusion y publicidad o promocién de la marca. c) La
antigiedad de la marca y su uso constante. d) El andlisis de producciéon y

mercadeo de los productos que la marca distingue.

a) La extension de su conocimiento por el sector pertinente del publico, como

signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
b) La intensidad y el dmbito de difusion y publicidad o promocién de la marca.
c) La antigiedad de la marca y su uso constante.

d) El andlisis de producciéon y mercadeo de los productos que la marca

distingue.
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TITULO IV

Marcas colectivas

ARTICULO 46°
Disposiciones aplicables. Las disposiciones del titulo Il seran aplicables a las
marcas colectivas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en

este titulo.

ARTICULO 47°

Solicitud de registro de la marca colectiva.

La solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es

una marca colectiva e incluir fres ejemplares del reglamento para emplearla.

El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las
caracteristicas o cualidades que serdn comunes de los productos o servicios
para los cuales se usard la marca, las condiciones y modalidades bajo las que
podrd emplearse la marca y las personas con derecho a utilizarla. También
contendrd las disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca
se use conforme al reglamento de empleo y las sanciones en caso de

incumplirse el reglamento.

ARTICULO 48°

Examen de la solicitud de la marca colectiva.

El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluird la

verificacion de los requisitos del articulo 47 de la presente ley.
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ARTICULO 49°

Registro y publicacion de la marca colectiva.

Las marcas colectivas serdn inscritas en el registro de marcas; en él se incluird

una copia del reglamento de empleo de la marca.

ARTICULO 50°

Cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva. Los cambios
infroducidos en el reglamento de empleo de la marca colectiva serdn
comunicados por su titular al Registro de la Propiedad Industrial. Se inscribirdn

en el registro mediante el pago de la tasa establecida en el articulo 94 de esta

ley.

ARTICULO 51°

Licencia de la marca colectiva.

Una marca colectiva no podrd ser objeto de licencia de uso en favor de
personas distintas de las autorizadas para usar la marca de acuerdo con su

reglamento de empleo.

ARTICULO 52°

Uso de marca colectiva.

El fitular de una marca colectiva podrd usar, por si mismo, Ia marca siempre
que también la utilicen las personas autorizadas de conformidad con el
reglamento de empleo de la marca. El uso de una marca colectiva por parte

de las personas autorizadas se considerard efectuado por el titular.
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ARTICULO 53°

Nulidad del registro de la marca colectiva.

A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del
registro de la marca, el Registro declarard la nulidad del registro de una marca

colectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Sila marca fue registrada en confravencion de los articulos 7 u 8 de la
presente ley. b) Si el reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral
o el orden publico. c) Si, durante mds de un ano, la marca colectiva es usada
solo por su titular y no por las personas autorizadas conforme al reglamento de
empleo de la marca. d) Si el titular de la marca colectiva la usa o permite
usarla de manera que contravenga las disposiciones de su reglamento de
empleo o de modo que resulte susceptible de enganar a los medios
comerciales o al publico, sobre el origen o cualquier otra caracteristica de los

productos o servicios para los cuales se emplea la marca.

a) Sila marca fue registrada en confravencion de los articulos 7 u 8 de la

presente ley.

b) Si el reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral o el orden

publico.

c) Si, durante mds de un ano, la marca colectiva es usada solo por su titular y
no por las personas autorizadas conforme al reglamento de empleo de la

marca.
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d) Si el titular de la marca colectiva la usa o permite usarla de manera que
contfravenga las disposiciones de su reglamento de empleo o de modo que
resulte susceptible de enganar a los medios comerciales o al publico, sobre el
origen o cualquier ofra caracteristica de los productos o servicios para los

cuales se emplea la marca.

El Registro actuard de oficio y declarard la nulidad, si la marca fue registrada
en contravenciéon de los articulos 7 o 47 de la presente ley. En todo caso, debe
garantizarse la aplicacion de los principios del debido proceso y de lo dispuesto
en los incisos 1) al 3) del articulo 173 de la Ley General de Administracion
PuUblica, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.

TiTULO V

Marcas de certificacion

ARTICULO 54°
Disposiciones aplicables. Las disposiciones del titulo Il seran aplicables a las
marcas de certificacion, bajo reserva de las disposiciones especiales

contenidas en este fitulo.

ARTICULO 55°

Titularidad de la marca de certificacion.

Podrd ser titular de una marca de certificacion una empresa o institucion de
derecho privado o publico, o bien un organismo estatal o paraestatal,
nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de

certificacion de calidad.
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ARTICULO 56°

Formalidades para el registro.

La solicitud de registro de una marca de certificacion debe acompanarse de
un reglamento de uso de la marca, el cual fijard las caracteristicas
garantizadas por la presencia de la marca y la manera como se ejercerd €l
control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca. El
reglamento serd aprobado por la autoridad administrativa competente en
funciéon del producto o servicio de que se trate y se inscribird junto con la

marca.

ARTICULO 57°

Duracion del registro.

Cuando el fitular del registro de la marca de certificacion sea un organismo
estatal o paraestatal, el registro tendrd duracién indefinida y se extinguird con
la disolucion o desaparicion de su titular. En los demds casos, el registro de la

marca durard diez anos y podrd ser renovado.

El registro de una marca de certificacion podrd ser cancelado en cualquier

tiempo a pedido de su fitular.

ARTICULO 58°

Uso de la marca de certificacion.

El titular de una marca de certificacion autorizard el uso de la marca a toda
persona cuyo producto o servicio, segun el caso, cumpla las condiciones

determinadas en el reglamento de uso de la marca.
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La marca de certificacion no podrd ser usada para productos ni servicios

producidos, prestados o comercializados por el propio fitular de la marca.

ARTICULO 59°
Gravamen y transferencia de la marca de certificacion. Una marca de
certificacion no podrd ser objeto de carga o gravamen alguno; tampoco de

embargo u ofra medida cautelar o de ejecucion judicial.

Una marca de certificacion solo podrd ser transferida con la entidad titular del
registro. En caso de disolucion o desaparicién de la entidad fitular, la marca de
certificacion podrd ser tfransferida a ofra entidad idénea, previa autorizacion

de la autoridad gubernamental competente.

ARTICULO 60°

Reserva de la marca de certificacion extinguida.

Una marca de certificacion cuyo registro sea anulado o deje de usarse por
disolucién o desaparicion de su titular, no podra ser empleada ni registrada
como signo distintivo durante un plazo de diez anos contados desde la

anulacion, disolucidn o desaparicion, segun el caso.

TIiTULO VI

Expresiones o senales de publicidad comercial

ARTICULO 61°

Aplicacion de las disposiciones sobre marcas.
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Salvo lo previsto en este titulo, son aplicables a las expresiones o senales de

publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley.

ARTICULO 62°

Prohibiciones para el registro.

No podrd registrarse como marca una expresion o senal de publicidad

comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d),
h).i).j).1). m), n), n) y o) del articulo 7 de la presente ley. b) La que sea igual o
similar a ofra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un
tercero. c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorizacion. d)
Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusion respecto
de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero. e) La
comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos €), ), g), h),
i), ) y k) del articulo 8 de la presente ley. f) Aquella cuyo uso en el comercio

constituya un acto de competencia desleal.

a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d),

h),i).j). 1), m), n), n) y o) del articulo 7 de la presente ley.

b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en

uso por parte de un tercero.

c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorizacion.
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d) Aguella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusion
respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un

tercero.

e) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos e), f),

a). h),i),]j) y k) del articulo 8 de la presente ley.

f) Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.

ARTICULO 63°

Alcance de la proteccion.

La proteccion conferida por el registro de una expresion o senal de publicidad
comercial abarca la expresidon o senal en su conjunto y no se extiende a sus

partes o elementos considerados por separado.

Una vez inscrita, una expresion o senal de publicidad comercial goza de
proteccion por tiempo indefinido; pero su existencia depende, segun el caso,

de la marca o el nombre comercial a que se refiera.

TITULO VII

Nombres comerciales y emblemas

CAPITULO I

Nombres comerciales

ARTICULO 64°

Adquisicion del derecho sobre el nombre comercial.
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El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso
en el comercio y termina con la extincion de la empresa o el establecimiento

que lo usa.

ARTICULO 65°

Nombres comerciales inadmisibles.

Un nombre comercial no podrd consistir, fotal ni parcialmente, en una
designacion u otro signo contrario a la moral o el orden publico o susceptible
de causar confusion, en los medios comerciales o el pUblico, sobre la identidad,
la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo
a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o
sobre la procedencia empresarial, el origen u otras caracteristicas de los

productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

ARTICULO 66°

Proteccion del nombre comercial.

El titular de un nombre comercial tendrd el derecho de actuar contra cualquier
tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo
distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distinfivo
semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusion o riesgo de

asociacion con la empresa del titular o sus productos o servicios.

Serd aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 26 y 27 de la

presente ley, en cuanto corresponda.
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ARTICULO 67°

Registro del nombre comercial.

El titular de un nombre comercial podrd solicitar la inscripcidon en el Registro de

la Propiedad Industrial.

El registro del nombre comercial tendrd duracién indefinida y se extinguird con
la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrd ser

cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su fitular.

Un nombre comercial se registrard ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin
perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripcion de los comerciantes y las
sociedades civiles y mercantiles en los registros publicos correspondientes y sin

perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripcion.

ARTICULO 68°

Procedimiento de registro del nombre comercial.

Un nombre comercial, su modificacién y anulacion se registrardn en cuanto
corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el reqistro de las
marcas y devengard la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial

examinard si el nombre comercial contraviene el articulo 66 de la presente ley.

La clasificaciéon de productos y servicios utilizados para las marcas no serd

aplicable al registro del nombre comercial.
ARTICULO 69°
Transferencia del nombre comercial.
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El nombre comercial sélo puede transferirse junto con la empresa o el
establecimiento que lo emplea o con la parte de la empresa o el

establecimiento que lo emplea.

La fransferencia de un nombre comercial registrado o en trdmite de registro se
inscribird en el Registro de la Propiedad Industrial, segun el procedimiento
aplicable ala transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengard

la misma tasa.

CAPITULO Il

Emblemas

ARTICULO 70°

Proteccion del emblema.

La proteccion y el registro de los emblemas se regiran por las disposiciones

relativas al nombre comercial.

TiTULO VIII
Indicaciones geogrdficas

CAPITULO I

Indicaciones geogrdaficas en general

ARTICULO 71°

Empleo de indicaciones geogrdficas.

Una indicacion geogrdfica no podrd usarse en el comercio por ningun medio

relacionado con la designacion o presentacion de un producto o servicio
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cuando tal indicacién sea falsa o, aunque literalmente verdadera en cuanto al
territorio, la region o localidad de origen de los productos o servicios, indique o
sugiera al publico una idea falsa o enganosa del origen de ellos, o cuando el
uso pueda inducir al publico a confusion o error acerca del origen, la

procedencia, las caracteristicas o cualidades del producto o los servicios.

Las indicaciones geogrdficas tampoco podrdn ser utilizadas en forma tal que
constituyan un acto de competencia desleal, en el sentido del articulo 10 bis

del Convenio de Paris.

ARTICULO 72°

Utilizacion en la publicidad.

No podrd usarse, en la publicidad ni en la documentacion comercial relativa a
la venta, exposicion u oferta de productos o servicios, una indicacién
susceptible de causar error o confusion sobre la procedencia geografica de los
productos, por no ser originarios del lugar designado por la indicacion
geogrdfica, o bien, aun cuando se indique el origen verdadero del producto o
servicio pero igualmente genere confusion en el publico. Tampoco se permitird

en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como: "clase", "tipo",

"estilo”, "imitacion” u ofras andlogas.

ARTICULO 73°

Indicaciones relativas al comerciante.

Todo comerciante podrd indicar su nombre o domicilio sobre los productos o
servicios que venda, aun cuando provengan del exterior, siempre que el
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nombre o domicilio esté acompanado de la indicacion precisa, con caracteres
suficientemente destacados, del pais o lugar de fabricacion o producciéon de
los productos u de otra indicacion suficiente para evitar cualquier error sobre su

verdadero origen.

CAPITULO Il
(*YDENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRAFICAS

(*) (Asi modificada su denominacién por el articulo 1° aparte I) de la Ley N°

8632 del 28 de marzo de 2008)

ARTICULO 74
Registro de las denominaciones de origen vy las indicaciones geogrdficas. El
Registro de la Propiedad Industrial mantendrd un registro de denominaciones

de origen y de indicaciones geogrdaficas.

Las denominaciones de origen vy las indicaciones geograficas, nacionales o
extranjeras, se registrardn a solicitud de uno o varios de los productores,
fabricantes o artesanos, que tengan su establecimiento de produccion o de
fabricaciéon en la regidon o en la localidad a la cual corresponde la
denominacion de origen o la indicacion geogrdfica, o bien, a solicitud de

alguna autoridad publica competente.

En el caso de indicaciones geogrdficas o denominaciones de origen
homodnimas, la proteccion se concederd a cada una, con sujecion a lo
dispuesto en el primer pdrrafo del articulo 71 de la presente Ley. En su

Reglamento se establecerdn las condiciones para diferenciar entre si las
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indicaciones o denominaciones homonimas de que se trate, ftomando en
cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban

un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error.

(Asi reformado por el articulo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de
2008)

ARTICULO 75

Prohibiciones para el registro

A peticion de una persona con interés legitimo o de oficio, en el Registro de la
Propiedad Industrial no podrd registrarse, como denominacion de origen o

indicacion geogrdfica, un signo que:

a) No se conforme a la definicién de denominacién de origen o indicacion

geogrdfica contenida en el articulo 2 de esta Ley.

b) Sea contrario a las buenas costumbres o al orden publico o pueda inducir al
publico a error sobre la procedencia geogrdfica, la naturaleza, el modo de
fabricacioén, las caracteristicas o cualidades o la aptitud para el empleo o el

consumo de los respectivos productos.

c) Sea la denominacion comun o genérica de algun producto. Se estima
comun o genérica, cuando sea considerada como tal por los conocedores de

este tipo de producto y por el publico en general.

5
Biblioteca Juridica | BUFETEDECOSTARICA.COM | Lex et Scientia Lux




Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

BUFETE DE COSTA RICA

La Firma Legal de Prestigio

8

66

d) Sea susceptible de causar confusion con una marca o una indicacion
geogrdafica o denominacion de origen objeto de una solicitud o registro

pendiente de buena fe.

e) Sea susceptible de causar confusidon con una marca o una indicacion
geogrdfica o denominacion de origen, usadas desde una fecha anterior por un
tercero con mejor derecho de obtener su registro, de conformidad con el
articulo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o
servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la

respectiva marca, indicacion geogrdfica o denominacion de origen en uso.

Podrd registrarse una denominacién de origen o una indicacion geogrdfica
acompanada del nombre genérico del producto respectivo o una expresion
relacionada con este producto; pero la proteccion no se extenderd al nombre

genérico ni a la expresion empleados.

(Asi reformado por el articulo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de
2008)

ARTICULO 76

Solicitud de registro

La solicitud de registro de una denominacion de origen o una indicacion

geogrdfica indicard:

a) El nombre, la direccién y nacionalidad de los solicitantes y el lugar donde se

encuentran sus establecimientos de produccidn o fabricacion.
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b) La denominacién de origen o la indicacion geografica cuyo registro se

solicita.

c) La zona geogrdfica de produccion a la que se refiere la denominacion de

origen o la indicaciéon geogrdfica.

d) Los productos o servicios para los cuales se usa la denominacion de origen o

la indicacion geogrdfica.

e) Una resena de las cualidades o caracteristicas esenciales de los productos o
servicios para los que se usa la denominacion de origen o la indicacion

geogrdfica.

La solicitud de registro de una indicacién geogrdfica o una denominacion de
origen devengarad la tasa establecida, salvo cuando el registro sea solicitado
por una autoridad publica. Tratdndose de autoridades publicas extranjeras,

esta exencidon estard sujeta a reciprocidad.

(Asi reformado por el articulo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de
2008)

ARTICULO 77

Procedimiento de registro .

La solicitud de registro de una denominacién de origen o indicacion

geogrdfica, se examinard con el objeto de verificar que:

a) Se cumplen los requisitos del articulo 76 de esta Ley y las disposiciones

reglamentarias correspondientes.
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b) La denominacion o indicacion geogrdfica cuyo registro se solicita no estd
comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el primer parrafo del

articulo 75 de esta Ley.

Los procedimientos relativos al examen y registro de la denominacién de origen
e indicacion geogrdfica, se regirdn, en cuanto corresponda, por las

disposiciones sobre el registro de las marcas.

(Asi reformado por el articulo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de
2008)

ARTICULO 78

Concesion del registro .

La resolucion por la cual se concede el registro de una denominacion de

origen o una indicacién geogrdfica y la inscripcion correspondiente, indicardn:

a) La zona geogrdfica delimitada de produccidon cuyos productores,
fabricantes o artesanos tendrdn derecho a usar la denominacidon o indicacion

geogrdfica.

b) Los productos o servicios a los cuales se aplica la denominacién de origen o

indicacion geogrdfica.

c) Las cualidades o caracteristicas esenciales de los productos o servicios a los
cuales se aplicard la denominacién de origen o indicaciéon geogrdfica, salvo
cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u ofra circunstancia, no

sea posible precisar tales caracteristicas.
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El registro de una denominacién de origen y el de una indicacion geogrdfica

serdn publicados en el Diario Oficial La Gaceta.

(Asi reformado por el articulo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de
2008)

ARTICULO 79

Duraciéon y modificacion del registro El registro de una denominacion de origen
o de una indicacion geogrdfica tendrd duracién indefinida. Podrd ser
modificado en cualquier momento cuando cambie alguno de los puntos
referidos en el primer pdrrafo del articulo 78 de esta Ley. La modificaciéon del
registro devengarad la tasa establecida y se sujetard, en cuanto corresponda, al
procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen e

indicaciones geogrdficas.

(Asi reformado por el articulo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de
2008)

ARTICULO 80

Derecho de empleo de la denominacién o indicacion geogrdfica Solo los
productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente
una denominacion de origen o una indicacion geogrdafica registrada, podrdn
emplear, junto con ella, la expresion "denominacion de origen” o "indicacion

geogrdfica".

Las acciones relativas al derecho de usar una denominacién de origen o una

indicacion geogrdfica registrada, se ejercerdn ante los tribunales.
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Son aplicables a las denominaciones de origen y a las indicaciones geogrdaficas
registradas, las disposiciones de los artficulos 26 y 73 de la presente Ley, en

cuanto corresponda.

(Asi reformado por el articulo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de

2008)

ARTICULO 81

Anulacién del registro .

A pedido de cualquier sujeto con interés legitimo, el Registro declarard la
nulidad del registro de una denominacion de origen o indicacion geogrdfica
cuando se demuestre que estd comprendida en alguna de las prohibiciones
previstas en el articulo 75 de la presente Ley, o bien, que la denominacion o
indicacién geogrdfica se usa en el comercio de una manera que no
corresponde a lo indicado en la inscripcion respectiva, conforme al primer

pdrrafo del articulo 78 de la presente Ley.

(Asi reformado por el articulo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de

2008)

TITULO IX

Normas comunes

CAPITULO I

Procedimientos
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ARTICULO 82°

Representacion.

Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tenga
su domicilio o sede fuera de Costa Rica, deberd ser representado por un

mandatario con domicilio en el pais.

Los solicitantes podrdn gestionar ante el Registro, por si mismos, con el auxilio de
un abogado o notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un
mandatario realice gestiones, deberd presentar el poder correspondiente, de
conformidad con los requisitos del articulo 82 bis de la presente Ley. Si dicho
poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberd indicarse
el expediente de la marca, el nombre de esta y el nUmero de solicitud o registro
en gque se encuentra; el mandatario podrd actuar hasta donde le permitan las

facultades autorizadas originalmente

(Asi reformado el pdrrafo anterior por el articulo 1° aparte n) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad
industrial, podrd admitirse la representacion de un gestor oficioso que sea
abogado y dé garantia suficiente, que también calificard dicho funcionario,
para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho

en su nombre.

Articulo 82 bis Poder para propiedad infelectual . Para actuar en nombre de
una persona fisica o juridica en cualquiera de los actos relacionados con la

5
Biblioteca Juridica | BUFETEDECOSTARICA.COM | Lex et Scientia Lux




Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

BUFETE DE COSTA RICA

La Firma Legal de Prestigio

8

72

propiedad intelectual, se deberd contar con la autorizacion del poderdante,
en mandato autenticado, como formalidad minima; y en todo caso no se

requerird la inscripcion de dicho mandato.

Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrd formalizarse conforme al

derecho interno del pais donde se otorgue, y deberd autenticarse.

Salvo disposicion en confrario, todo mandatario se entenderd autorizado,
suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes autoricen
realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial
correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro publico, para la
inscripcion, el registro, la renovacion, el traspaso, la licencia y los demds
movimientos aplicados, la conservacion o la defensa de sus derechos, tanto en

sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias.

(Asi adicionado por el articulo 1° aparte A) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo
de 2008)

ARTICULO 83°

Acumulacion de pedidos.

Podrd solicitarse, mediante un pedido Unico, la modificacion o correcciéon de
dos o mads solicitudes en trédmite o de dos o mds registros, cuando la

modificacion o correccidon sea la misma para todos.

Podrd solicitarse, mediante un pedido Unico, la inscripcidn de transferencias de
la titularidad de dos 0 mds solicitudes en trdmite o de dos o mds registros,

cuando el transfiriente y el adquiriente sean los mismos en todos ellos. Esta
85
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disposicion se aplicard, en lo pertinente, a la inscripcidon de las licencias de uso

de los signos distintivos registrados o en trdmite de registro.

A efectos de lo previsto en los dos pdarrafos anteriores de este articulo, el
peticionante deberd identificar cada uno de los registros o solicitudes en los
que se hard la modificacion, correccidn o inscripcion. Las tasas
correspondientes se pagardn en funcién del nUmero de solicitudes o registros

involucrados.

ARTICULO 84°

Efectos de la declaracion de nulidad.

Los efectos de la declaracion de nulidad de un registro se retrotraerdn a la
fecha de la concesion respectiva, sin perjuicio de las condiciones o

excepciones que se dispongan en la resolucién declaratoria de la nulidad.

Cuando se declare la nulidad de un registro respecto al cual se haya
concedido una licencia de uso, el licenciante estard eximido de devolver los
pagos efectuados por el licenciatario, salvo que este no se haya beneficiado

por la licencia.

ARTICULO 85°

Abandono de la gestion.

Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta
ley, se tendrdn por abandonadas y caducardn, de pleno derecho, si no se insta
su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la Ultima

notificacion a los interesados.
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CAPITULO Il
Reqistros y publicidad

ARTICULO 86°

Inscripcién y publicacion de las resoluciones.

El Registro de la Propiedad Industrial inscribird, en el registro correspondiente, las
resoluciones referentes a la nulidad, revocacion, renuncia o cancelacion de
cualquier registro y las publicard en el diario oficial por una sola vez, a costa del

interesado.

ARTICULO 87°

Consulta de los registros.

Los registros de la propiedad industrial son publicos. Cualquier persona podrd
obtener copias de ellos mediante el pago de la tasa fijada en el articulo 94 de

la presente ley.

ARTICULO 88°

Consulta de los expedientes.

Cualquier persona podrd consultar, en las oficinas del Registro de la Propiedad
Industrial, el expediente de una solicitud de registro. Asimismo podrd obtener
copias de los documentos contenidos en el expediente de una solicitud,

mediante el pago de la tasa fijada.

CAPITULO Il

Clasificacion
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ARTICULO 89°

Clasificacion de productos y servicios.

Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrardn
las marcas, se aplicard la Clasificacion internacional de productos y servicios
para el registro de las marcas, de la Organizacion Mundial de la Propiedad

Industrial.

Cualguier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o

servicio, serd resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Los productos o servicios no se considerardn similares entre si por razon de que,
en cualquier registro o publicacion del Registro de la Propiedad Industrial,
figuren en la misma clase de la clasificacion referida en el primer parrafo de

este articulo.

Los productos o servicios no se considerardn distintos entre si por razén de que,
en cualquier registro o publicacion del Registro de la Propiedad Industrial,
figuren en clases diferentes de la clasificacion referida en el primer parrafo de

este articulo.

ARTICULO 90°

Clasificacion de elementos figurativos.

Para clasificar los elementos figurativos de las marcas, el Registro de la
Propiedad Industrial aplicard la Clasificacion internacional de los elementos

figurativos de las marcas, de la Organizacion Mundial de la Propiedad
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Intelectual, Convencion de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, OMPI, Ley No. 6468, de 18 de setiembre de 1980.

TiTULO X
Registro de la Propiedad Industrial

ARTICULO 91°
Competencia del Registro de |la Propiedad Industrial. Para los efectos de esta
ley, la administracion de la propiedad intelectual estard a cargo del Registro de

la Propiedad Industrial, adscrito al Registro Nacional.

ARTICULO 92°

Impedimentos para la funcién de registrador.

Queda prohibido al registrador y al personal bajo sus érdenes, realizar gestiones
directa o indirectamente, en nombre propio o de terceras personas, ante el

Registro de la Propiedad Industrial.

Los funcionarios y empleados del Registro de la Propiedad Industrial deberdn

observar imparcialidad estricta en todas sus actuaciones.

La contravencion de lo dispuesto en este articulo se sancionard de

conformidad con las leyes y los reglamentos correspondientes.

ARTICULO 93°

Acceso a los documentos del Registro.

Los expedientes, libros, registros y otros documentos que se encuentren en el

Registro de la Propiedad Industrial no saldrdn de la oficina del Registro. Todas
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las diligencias judiciales, administrativas o de lo contencioso administrativo o las
consultas que quieran formular las autoridades o los particulares y exijan la
presentacion de dichos documentos, se ejecutardn en la misma oficina, bajo la
responsabilidad del Registrador. Las circunstancias anteriores Unicamente se
excepcionardn cuando medie una orden judicial, fundada debidamente en

un pProceso y asi se requiera.

A pedido de una persona interesada, el registrador podrd devolver algin
documento presentado por ella al Registro de la Propiedad Industrial en algun
procedimiento, y que no sea necesario conservar. Se devolverd y en el
expediente se dejard fotocopia autenticada del documento, la cual serd a

costa del interesado.

ARTICULO 94

Tasas.

Los montos de las tasas que cobrard el Registro de la Propiedad Industrial serdn
los siguientes, entendiendo que pueden ser pagadas por su equivalente en

colones al tipo de cambio oficial de la institucidon bancaria que reciba el pago:

(Asi reformado el parrafo anterior por el articulo 1° aparte o) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

a) Por la inscripcidon de una marca en cada clase de nomenclatura: cincuenta
ddlares estadounidenses (US$ 50,00).

b) Por la inscripcion de cada nombre comercial: cincuenta délares
estadounidenses (US$ 50,00).
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c) Por la inscripcion de cada expresion o senal de propaganda: cincuenta
ddlares estadounidenses (US$ 50,00).

d) Por la renovacion de cada marca: cincuenta dolares estadounidenses (US$
50,00).

e) Por el traspaso, la licencia de uso, el cambio de nombre o la cancelacion de
marcas: veinticinco ddlares moneda de los Estados Unidos de América (US

$25,00), por cada nomenclatura internacional

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte o) de la Ley N° 8632 del
28 de marzo de 2008)

f) Por el fraspaso, cambio de nombre o cancelacion de cada nombre
comercial, expresion o senal de propaganda veinticinco dolares
estadounidenses (US$ 25,00).

g) Por cada reposicion o duplicado de un certificado de Registro de
renovacion o de cualquier ofro documento semejante: veinticinco dolares
estadounidenses (US$ 25,00).

h) Por cada solicitud de oposicién: veinticinco ddlares moneda de los Estados
Unidos de América (US $25,00).

(Asi adicionado el inciso anterior por el articulo 1° aparte o) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

i) Por cada modificacion o correccién de una solicitud: veinticinco délares

moneda de los Estados Unidos de América (US $25,00).

i
Biblioteca Juridica | BUFETEDECOSTARICA.COM | Lex et Scientia Lux




Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

BUFETE DE COSTA RICA

La Firma Legal de Prestigio

s

79
(Asi adicionado el inciso anterior por el articulo 1° aparte o) de la Ley N° 8632

del 28 de marzo de 2008)

j) Por cada division de una solicitud: cincuenta ddlares moneda de los Estados
Unidos de América (US $50,00).

(Asi adicionado el inciso anterior por el articulo 1° aparte o) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

k) Por cada solicitud de denominacién de origen o indicaciéon geogrdfica:

cincuenta ddlares moneda de los Estados Unidos de América (US $50,00).

(Asi adicionado el inciso anterior por el articulo 1° aparte o) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

l) Por recargo en la renovacion en plazo de gracia (seis meses): veinticinco

ddlares moneda de los Estados Unidos de América (US $25,00).

(Asi adicionado el inciso anterior por el articulo 1° aparte o) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

m) Por la solicitud de nulidad o cancelacion de cada signo distintivo en cada
clase: veinticinco ddlares moneda de los Estados Unidos de América (US
$25,00).

(Asi adicionado el inciso anterior por el articulo 1° aparte o) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

(Asi reformado por el articulo 1 de la ley N° 8020 de 6 de setiembre del 2000)
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ARTICULO 95°

Utilizacion de los montos recibidos por tasas.

Los montos recibidos anualmente por el Registro de la Propiedad Industrial por

concepto de tasas, serdn distribuidos de la siguiente manera:

a) Un cuarenta por ciento (40%) para la Editorial Costa Rica, el cual serd
destinado de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 2366, de 10 de junio de

1959 vy sus reformas, en calidad de subvencion estatal.

b) Un diez por ciento (10%) para la Editorial del Instituto Tecnoldgico de Costa

Rica, para la producciéon de obras en ciencia y fecnologia.

c) Un treinta por ciento (30%) para sufragar la totalidad de los gastos anuales
que requiera el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional. Este
Registro presentard el presupuesto anual correspondiente, ante la Junta

Administrativa del Registro Nacional para su aprobacion y debida ejecucion.

d) Un veinte por ciento (20%) para la investigacion y capacitacion en materia
de propiedad intelectual, asignado a la Junta Administrativa del Registro
Nacional. Para efectos presupuestarios, estas inversiones serdin excluidas de los
limites y las directrices del gasto presupuestario y efectivo anual que el
Ministerio de Hacienda asigne al Registro Nacional, y este Ultimo las
presupuestard por separado del presupuesto ordinario de la Junta
Administrativa del Registro Nacional, sin que estén sujetas a ningun limite del
gasto presupuestario por parte de la Autoridad Presupuestaria.

(Asi reformado por el articulo 1 de la Ley N° 8020 del 6 de setiembre del 2000)
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TITULO XII

Disposiciones finales y fransitorias

ARTICULO 96°

Reglamento.

El Poder Ejecutivo reglamentard la presente ley dentro de un mes luego de su

publicacion.

Solicitudes en tramite relativas a marcas. Las solicitudes de registro o renovacion
de marca en tramite a la fecha de entrada en vigor de esta ley, continuardn
tramitndose de acuerdo con el régimen anterior; pero los registros y las
renovaciones que se concedan, quedardn sujetos a las disposiciones de este
instrumento. Con respecto al uso de las marcas, el plazo en el cual ha estado
registrada la marca, segun el articulo 39, se computard a partir de la entrada

en vigor de esta ley.

Registros en vigencia. Las marcas y ofros signos distintivos registrados segun el
régimen anterior, se regirdn por las disposiciones de este instrumento y el
reglamento correspondiente, aplicables a partir de la fecha de entrada en
vigencia de esta ley, sin embargo, no podrd iniciarse una accion de
cancelacioéon por falta de uso de la marca antes de franscurridos cinco anos

contados desde esta fecha.
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Acciones iniciadas. Las acciones que se hayan iniciado al entfrar en vigor esta
ley, se proseguirdn hasta la resolucion, conforme a las disposiciones bajo las

cuales se iniciaron.

Instrumentos del articulo 89. Las normas de clasificacion indicadas en los
pdrrafos primero y cuarto del articulo 89 anterior lo son ad referéndum; su plena
vigencia estard supeditada al cumplimiento de los frdmites constitucionales

para la aprobaciéon de instrumentos internacionales.
Rige a partir de su publicacion.

Presidencia de la republica.- San José, a los seis dias del mes de enero del dos

mil.
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