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RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2021-0432-TRA-PI
SOLICITUD DE CANCELACION POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE

g
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FABRICA Y SERVICIOS CIPRIANI

ALTUNIS - TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA,
apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. ORIGEN 2014-2188,
registro 238598)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0027-2022

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

veintidés minutos del cuatro de febrero del dos mil veintidés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por AARON MONTERO
SEQUEIRA, abogado, cédula de identidad 1-0908-006, apoderado especial de la empresa
ALTUNIS - TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA,
organizada y existente bajo las leyes de Portugal, con domicilio en avenida Arriaga N° 73,
1° Andar, Sala 113, 9000-060 Funchal, Madeira, Portugal, contra la resolucién dictada por
el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:46:59 horas del 30 de agosto de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermudez
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el 14 de
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diciembre de 2020, la abogada GISELLE REUBEN HATOUNIAN, cédula de identidad 1-
1055-0703, en su condiciéon de apoderada especial de la empresa HOTEL CIPRIANI,

S.P.A, organizada y existente conforme a las leyes de Italia, solicitd la cancelacion por falta

g
é‘( 1

CIPRIANI

café, té, cacao y sucedaneos del café, arroz, tapioca y sagu, harinas y preparaciones a base de

de uso de la marca registro 238598, que protege y distingue en clase 30:
cereales, pan, productos de pasteleria y confiteria, helados, azlcar, miel, jarabe de melaza,
levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo; y
en clase 43: servicios de restaurante, titular ALTUNIS — TRADING, GESTAO E
SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.

Debido a ello, mediante resolucion de las 17:46:59 horas del 30 de agosto de 2021, el Registro
de la Propiedad Intelectual, declar6 con lugar la solicitud de cancelacion por falta de uso

interpuesta.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad
Intelectual el apoderado de la empresa titular del signo cancelado interpuso recurso de

apelacion y ante el Tribunal Registral Administrativo, argumento6 en lo conducente:

1. Cuenta con registros de la marca CIPRIANI en todo el mundo (aporta lista).

2. Sus productos pueden ser adquiridos mediante el sitio web desertcart.com, que cuenta con
envio a Costa Rica, por lo que el uso de la marca se da de manera efectiva, cada vez que se
realizan compras en el sitio web y son enviadas como destino final a Costa Rica; en ese sitio
existe la posibilidad de comprar los productos CIPRIANI y ser importados a Costa Rica
desde los Estados Unidos de América, lo cual es una prueba del uso real y efectivo que su

representada realiza en el pais.
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3. Su marca se usa y anuncia de forma continua, extensa e ininterrumpida en: Estados Unidos

de América, Asia, Emiratos Arabes Unidos, Europa y México.

4. La solicitud de cancelacion de empresa solicitante es un acto de mala fe y competencia

desleal.

Asimismo, solicito una prorroga a efectos de aportar prueba de uso de la marca, que debido
a la pandemia COVID19, y por ser emitida en el exterior, no ha sido posible de obtener a la

fecha de interposicién del recurso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra
como unico hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita
a nombre de ALTUNIS — TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA, la marca C“’%N' registro 238598, que protege y distingue en clase
30: café, té, cacao y sucedaneos del café, arroz, tapioca y sagu, harinas y preparaciones a
base de cereales, pan, productos de pasteleria y confiteria, helados, azlcar, miel, jarabe de
melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias,
hielo; y en clase 43: servicios de restaurante, registrada el 18 de setiembre de 2014 y vigente
hasta el 18 de setiembre de 2024.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra
como hecho no probado el uso real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde al
mercado costarricense de la marca C"’%N' registro 238598, que protege y distingue en
clase 30: café, té, cacao y sucedaneos del café, arroz, tapioca y sagu, harinas y preparaciones
a base de cereales, pan, productos de pasteleria y confiteria, helados, azucar, miel, jarabe de
melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias,

hielo; y en clase 43: servicios de restaurante, por parte de su titular ALTUNIS - TRADING,
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GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD Y PRUEBA OFRECIDA. Analizado el acto
administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que

causen nulidades, invalidez o indefension que sea necesario sanear.

El representante de la compafiia ALTUNIS — TRADING, GESTAO E SERVICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. indicé en escrito presentado de forma electrénica ante

el Registro de la Propiedad Intelectual el 26 de abril de 2021 que aportaba como prueba:

a) Copia simple de certificacion de medios electrénicos https://www.cipriani.com/us/our-
products y https://www.desertcart.cr/search/CIPRIANI en donde constan los productos
CIPRIANI distintos a hoteles, cuyo original se encuentra aportado en la contestacion de
traslado de oposiciones admitidas expediente administrativo del Registro de Propiedad
Intelectual 2019-8408.

b) Copia simple de certificacion 16-21 sobre CIPRIANI, cuyo original se encuentra aportado

en la contestacion de traslado de oposiciones admitidas expediente 2019-8408.

c) Copia certificada de prueba que fue presentada por el mismo Hotel CIPRIANI, al interior
del procedimiento de registro de la marca CIPRIANI en las clases 30 y 43 de la clasificacién

internacional a nombre de su representada en Nicaragua.

d) Listado de marcas de Altunis que contienen el término CIPRIANI, que es un documento

elaborado a lo interno con el portafolio del apoderado.

No obstante, estos documentos no constan en el expediente principal ni fueron aportados ante
este Tribunal. Solamente consta una copia certificada de la cédula de notificacion del
expediente 2020-000735 del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Direccion
General del Registro de la Propiedad Intelectual de Managua, Nicaragua.
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QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL USO DE LA MARCA. En
relacién con este punto, se procede al analisis de los supuestos establecidos en el parrafo
primero del articulo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de
marcas), que resulta fundamental para la resolucién de este proceso. Al efecto ese numeral
en lo que interesa expresamente manifiesta:
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, tomando en cuenta la dimension del mercado, la naturaleza de los
productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se
comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relacion con
productos destinados a la exportacion a partir del territorio nacional o con servicios

brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

[...]

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente
una marca, cuando la union de ese signo con el producto o servicio penetra en la mente del

consumidor y esto se produce, cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de marcas, el titular de una
marca esta obligado a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo
hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores,
sino también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso

del signo utilizado como tal.

Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su funcion distintiva (sea de
productos o de servicios), y mantienen su vigencia, no solamente en el plano econémico (esto
es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que

tambien juridico, porque si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la
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marca, puede producirse la cancelacion de su registro, tal como esta previsto en el articulo
39 de cita, parrafo tercero, que establece:
Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco afios contados
desde la fecha de concesion del registro respectivo, tal uso solo impedira la
cancelacion del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en

que se presente el pedido de cancelacion.

[..]

La normativa costarricense establece en el segundo parrafo del articulo 42, que cualquier
medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y
efectivo. En ese sentido, esa prueba puede tratarse de la comprobacion de publicidad, de la
introduccidn en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribucion,
estudios de mercadeo, certificaciones de contador, facturas; en fin, todo aquello que solo el

titular del derecho sabe como y cudndo se ha realizado.

Es importante recalcar la importancia de los signos distintivos dentro de todo proyecto
comercial que emprenda el titular registral de estos, el registro de un signo le brinda a su
titular un uso exclusivo con la opcién de solicitar proteccion contra un acto infractor o
usurpador por parte de terceros (contenido no literal del articulo 25 de la Ley de marcas).
Pero para garantizar la perduracion de ese derecho se exige el uso efectivo de la marca en el
mercado; la estabilidad de ese derecho se pone en juego cuando se verifica la ausencia de su

uso.

&g

En el caso particular la accién de cancelacion por no uso de la marca C/PRIANI registro
238598, se presentd el 14 de diciembre de 2020, por lo que la prueba para demostrar el uso
del signo debe ser anterior a esa fecha y por lo menos tres meses antes de la presentacién de

la accion, como lo indica la normativa citada.
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Segun lo antes indicado se procede a realizar el analisis de la prueba aportada para demostrar

&

el uso de la marca CIPRIANI ‘en clases 30 y 43, por parte de quien figura como titular en el

Registro:

En el presente caso la empresa apelante remite a varias paginas web

(https://www.cipriani.com/us/our-products, https://www.desertcart.cr/search/CIPRIANI y

www.dessertcart.com), para demostrar el uso de su signo en Costa Rica, ademas dentro del

texto de apelacién que consta de folio 20 a 36 del legajo de apelacion aporta imagenes de sus
productos y argumentos del uso de su marca sustentados en las paginas web citadas.

Ademas de lo anterior solicita prérroga para aportar prueba y esta es concedida por parte del
Tribunal Registral Administrativo.

Considera esta instancia que con la prueba aportada no se logra demostrar el uso de la marca
CIPRIANI nor su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que
normalmente corresponde al mercado para los productos de la clase 30 y los servicios de la
clase 43 que distingue, es decir no se cumple con los requisitos subjetivo, temporal y material

desarrollados por el Registro en la resolucion recurrida.

Un uso efectivo significa un uso en el trafico comercial. Por regla general, esto implica ventas
reales y que deben haberse realizado algunas ventas de los productos durante el periodo de
referencia, hecho que no se manifiesta con la prueba aportada.

No existe un solo elemento probatorio que demuestre la venta o disposicion de productos de
la clase 30y los servicios de restaurante en la clase 43 por parte del titular de la marca a titulo

oneroso, como verdadero acto de comercio, por lo que no se materializa el uso de la marca.
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El apelante no demuestra que exista en el mercado algun producto o servicio de restaurante

&

que esté siendo utilizado de manera real y efectiva con la marca €IPRIANI ‘ng se demuestra
la existencia en el mercado en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a los
productos y servicios distinguidos, por lo tanto, el registro de tal signo no esta cumpliendo

con su funcion primaria, es decir, la identificacion de productos y servicios en el comercio.

Ademas, este Tribunal le concedi6 una prorroga para aportar prueba sobre el uso de su marca,
pero no se presento dato alguno que permita a este érgano realizar un analisis para determinar
si la marca esta siendo utilizada en el pais; la empresa apelante realiza argumentaciones sin

prueba alguna que las sustenten.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de
apelacion presentado por AARON MONTERO SEQUEIRA, apoderado especial de la
empresa  ALTUNIS — TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA, contra la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad

Intelectual a las 17:46:59 horas del 30 de agosto de 2021, la cual en este acto se confirma.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de
apelacion interpuesto por Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de la empresa
ALTUNIS — TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA,
contra la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:46:59 horas
del 30 de agosto de 2021, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo
resuelto en este caso, se da por agotada la via administrativa de conformidad con los articulos
25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J.

Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejaran en los registros que al efecto lleva
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este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fechay hora: 07/03/2022 02:31 PM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por .
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/03/2022 02:41 PM Fecha y hora: 08/03/2022 09:38 AM
Oscar Rodriguez Sanchez Leonardo Villavicencio Cedefio
Firmado digitaimente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

il et o Fecha y hora: 07/03/2022 02:46 PM

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 0710312022 0243 PM
Priscilla Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA
TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TNR: 00.41.49
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