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Solicitud de nulidad del registro de la marca “ A ”
XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO. LTD., Apelante
Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-8676, 256390, 2-111040)

VOTO N°0381-2018

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

treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelacién interpuesto por el licenciado Luis Diego Acufia Vega, mayor, soltero,
abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1151-0238, en su caracter de apoderado
especial de la empresa XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO. LTD., compafiia
organizada y existente conforme a las leyes de Republica Popular de China, con domicilio en
No 22, Tong’An Park, Tong’An Concentrated Industry Zone, Tong’An District, Xiamen City,
Republica Popular de China, contra la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a las 10:21:11 horas del 10 de octubre de 2017.

RESULTANDO
PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial,

el 20 de abril de 2017, el licenciado Luis Diego Acufia Vega, en representacion de la empresa
XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO. LTD. (en adelante Dancoly) promovio accion de
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nulidad en contra de la marca comercial , inscrita bajo el registro
256390, a nombre de la compafia LE SECRET INC., en clase 3 de la clasificacion
internacional. Alega la solicitante que en conjunto con sus afiliadas (entre otras Dancoly
Cosmetique) han desarrollado e invertido en distintivos marcarios, entre los que destacan:
DANCOLY ANGEL, DANCOLY SPA y DANCOLY MISIA, con los cuales se comercializan

productos cosméticos y para el cuidado del cabello.

Informa que el 14 de abril de 2009, su representada Dancoly y la empresa Le Secret Inc.
suscribieron un “Acuerdo Exclusivo de Ventas”, mediante el cual, la segunda se constituyd
como distribuidor exclusivo de los productos amparados bajo sus marcas antes indicadas, para

Costa Rica y otros paises del Convenio de la Unidn de Paris.

Afirma el gestionante que, valiéndose de esa relacion comercial entre ambas empresas; de
forma malintencionada, anticompetitiva, abusiva, dolosa, con evidente mala fe y sin
autorizacion de su representada, LE SECRET INC., inscribi6 a su propio nombre en Costa Rica,
la marca cuya nulidad requiere, violententando el articulo 6 septies del Convenio de la Unién

de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. Conferida la audiencia de ley a LE SECRET INC., en escrito presentado ante el
Registro de la Propiedad Industrial el 19 de junio de 2017, se aperson0 por intermedio del
licenciado Aarén Montero Sequeira, quien en sus alegatos manifiesto que su representada es
duefia exclusiva y legitima de la marca registrada bajo el nimero 256390 y en virtud de ello,
solicitd al Registro a quo, declarara improcedente la accion de nulidad en contra de su
representada.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial en resolucion emitida a las 10:21:11 horas

del 10 de octubre de 2017, dispuso: “[...] Se declara sin lugar la solicitud de nulidad de la marca
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DANCOLY DANCOLY angel (disefio), inscrita bajo el Registro Nimero 256390, [...] en clase
3 internacional, propiedad de LE SECRET INC., [...] NOTIFIQUESE.”

CUARTO. Inconforme con dicho fallo, el licenciado Acufia Vega, en representacion de la

solicitante, recurri6 la resolucion indicada y por ello conoce este Tribunal.

QUINTO. A la substanciacién del recurso se le ha dado el tramite que corresponde y no se
observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefension de los
interesados, o la invalidez de lo actuado, dictdndose esta resoluciéon, previas las deliberaciones

de rigor.
Redacta la juez Cervantes Barrantes; y
CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tales y de importancia para

la resolucidn de este proceso, los siguientes:

1.- En el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita, a nombre de Le Secret Inc., la
@
marca AnacL con registro 256390, vigente desde el 13 de octubre de 2016 y hasta el 13
de octubre de 2026, proteger y distinguir: “cremas para después del sol, acondicionadores para
el cabello, gel para el peinado, blanqueo del cabello y cuidado del cabello, cremas, lociones
capilares, decolorantes capilares, productos para tefiir el cabello, colorantes y tintes para el
cabello, cremas para el cabello, champus para el cabello, mascarillas capilares, productos
para ondular y alisar el cabello, suavizantes para el cabello, cremas decolorantes para el
cabello, mousse para el cuidado y nutricion del cabello, aceites, cremas de control para el
espesamiento del cabello, champus y acondicionadores, lacas para el cabello, geles fijadores

capilares, productos para peinar el cabello, sprays para el peinado del cabello, tonicos para
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el cabello, lociones para el cabello, ceras para el cabello, para las manos, cremas faciales,
aceites para el acondicionamiento del cabello, fijadores para el peinado del cabello, lociones
solares y cremas, champus y acondicionadores pérdida del cabello” (folios 14 del legajo de

apelacion).

2.- El 14 de abril del 2009 la empresa estadounidense Le Secret Inc. y Mahmood Jamal, en
conjunto con la empresa Dancoly Cosmetique y su compafiia afiliada Xiamen Dancoly
Cosmetics Co., Ltd., suscribieron un contrato de distribucion exclusiva de ventas, en el cual el
“distribuidor” adquiri6 los derechos exclusivos de venta en ciertas ubicaciones geogréficas de
los productos presentes y futuros vendidos bajo las marcas: Dancoly Angel, Dancoly Spa y

Dancoly Misia (folios 6 a 28 del expediente principal y 37 a 53 del legajo de apelacion).

3. Mediante documento firmado el 09 de julio de 2010 las empresas Xiamen Dancoly
Cosmetics Co. Ltd. y Dancoly Cosmetique autorizan a Le Secret Inc. y Mahmood Jamal a
obtener cualquier tipo de permiso estatal, federal, gubernamental, semi gubernamental o
privado, certificados, licencias, registros, etc., para ellos bajo su nombre con respecto de sus
marcas: DANCOLY PARIS, ANGEL PROFESSIONAL, MISIA PARIS, DANCOLY
COSMETIQUE, DANCOLY SPA, DANCOLY MISIA, DANCOLY ANGEL
PROFESSIONAL, por un plazo de 15 afios a partir del 1° de julio de 2010 (folios 24 a 28 del

legajo de apelacion).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Con tal caracter, este Tribunal enlista el siguiente:
&
- geL . L :
Que lamarcadisefio AR esté incluida en la autorizacion otorgada por Xiamen Dancoly

Cosmetics Co. Ltd. y Dancoly Cosmetique a Le Secret Inc y Mahmood Jamal.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. EIl Registro de la Propiedad
Industrial tuvo como unico hecho probado la inscripcion de la marca “DANCOLY DANCOLY
ANGEL (diseiio)” a favor de laempresa Le Secret Inc. y declaré sin lugar la accion de nulidad
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en su contra al estimar que, de acuerdo con la prueba de descargo aportada por su titular, esa
inscripcion se dio en apego a los requisitos sefialados en la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos. Indico que ese registro se realizé con autorizacion de Xiamen Dancoly Cosmetics
Co. Ltda., por lo que en este caso no se cumple con el presupuesto del articulo 17 de la Ley de
Promocion de la Competencia y Defensa del Consumidor y en consecuencia no transgrede lo
dispuesto en el inciso k) del articulo 8 de la Ley de cita. Asimismo, la autoridad registral sefial6
que no se logré demostrar que Le Secret Inc. haya actuado de mala fe al inscribir el signo porque
tenia una autorizacién expresa de Xiamen Dancoly Cosmetics Co. Ltda. para ello. Agrego que
la doctrina reconoce casos excepcionales en donde un asiento marcario debe ceder ante la
realidad comercial, como en el caso de que una marca haya sido puesta en el comercio con
anterioridad a su registro por un tercero; sin embargo, determind que en este caso no se aportd
prueba que demuestrara el uso anterior por parte de la empresa solicitante de la nulidad y por

ello, rechaz6 la causal de nulidad invocada.

Por su parte, la representacion de la recurrente XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO.,
LTD. (en adelante “Xiamen Dancoly”) en el recurso de apelacion expresod los siguientes
agravios:

1.- Que de la prueba aportada Xiamen Dancoly es la legitima titular de la marca y tiene un
mejor derecho que Le Secret, Inc. 2.- EI Registro omitié indicar que Xiamen Dancoly no cedio,
ni traspasé a Le Secret Inc. 0 a Mahmood Jamal su titularidad sobre la marca en Costa Rica, ya
que sélo existe una autorizacion para que Le Secret gestione los registros relacionados con la
propiedad intelectual en la que ni siquiera se indica para qué territorio aplica e incluso ni
siquiera se menciona a Costa Rica. Nadie mejor que el Registro deberia saber que una
autorizacion para inscribir signos distintivos no surte los efectos de una cesién o un traspaso.
Es indudable que Le Secret Inc. debid haber gestionado cualquier inscripcion en nombre de su
mandataria Xiamen Dancoly. El traspaso de una marca requiere de un contrato de cesion, con
las formalidades requeridas por la ley, debidamente inscrito ante el Registro, la autorizacion no
cumple esos requisitos. 3.- La existencia de una relacién previa entre las partes es indiscutible;

esa es la finalidad que cumple el acuerdo exclusivo de ventas. A pesar de la copiosa prueba
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que obra en el expediente acreditando esta situacion, el Registro neg6 la nulidad de la
inscripcion registral. 4.- El Registro omitio la naturaleza territorial del derecho marcario e
interpretd el hecho de que Le Secret haya inscrito la marca en Estados Unidos, México y
Colombia como una justificacion para que lo haya hecho en Costa Rica. Este razonamiento no

tiene lugar en un analisis técnico juridico a la luz de la normativa vigente en Costa Rica.

En escrito presentado ante esta instancia el 1° de marzo de 2018, el licenciado Aaron Montero
Sequeira en representacion de Le Secret Inc.; manifiesté que “[...] es claro que existe una
relacion comercial entre las partes, la cual fue debidamente documentada por las partes (e
incluso se demuestra con la prueba presentada por la contraparte), en la que ambas han
desarrollado dicha relacion con base en diversos acuerdos, autorizaciones y concesiones que
se han dado a lo largo de los afios [...] ” (folio 62 del legajo de apelacion) /...] ” especificamente
para permitir el registro de marcas”. Indica que en la prueba adjunta“[...]se puede constatar
autorizaciones debidamente suscritas y firmadas por el mismo representante legal y Presidente
de la compafia XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO., LTD. Y DANCOLY COSMETIQUE,
el sefior Chich Hao Shih, en los cuales se autoriza expresamente a la empresa LE SECRET
INC. y su Presidente el sefior Mahmood Jamal a registrar toda Propiedad Intelectual relativa
a la relaciéon comercial entre ambas partes ” (folio 63 del legajo de apelacién). Por lo anterior,
asevera que su representada actud al amparo de esas autorizaciones expresas y procedio a
registrar esas marcas en varios paises como Estados Unidos, Colombia, Canada, México y
CostaRica, “[...] para la proteccion de la Propiedad Intelectual tanto del negocio desarrollado
por ambas partes como en favor de los intereses de la misma empresa XIAMEN DANCOLY
COSMETICS CO., LTD. (empresa china) y su asociada DANCOLY COSMETIQUE (empresa
francesa)/.../ ” (folio 63 del legajo de apelacion), siempre en respeto a la buena fe, los contratos,
acuerdos y autorizaciones y la debida relacion comercial que deriva de éstos. Afirma que
mediante el contrato mercantil que suscribieron Dancoly cedié los derechos de registro de
marcas a su representada, por lo que tal licencia en las leyes de los Estados Unidos (lugar en
que se celebro el contrato) se considera como una “licencia desnuda” y equivale a un abandono

de la marca bajo la ley, que tiene un efecto irreversible por lo que no puede devolverse en el
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tiempo. Lo anterior constituye una aceptacion tacita de Dancoly ya que no se formularon
demandas de oposicién contra las solicitudes de registro presentadas por Le Secret Inc. En
virtud de todo lo anterior, manifiesta que no se demuestra la mala fe aducida por la accionante

y solicita se declare sin lugar la accion de nulidad de la marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En términos muy generales, nuestra Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), define como marca:
“Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una

persona de los de otra”.

Doctrinariamente, se ha establecido que una de las funciones de la marca es la de ser un
indicador de la procedencia de los productos o servicios que con ella han sido puestos en el
comercio, es decir, son indicativas de quién es el fabricante o productor e incluso sirven a éste
como forma de publicidad, para identificar y distinguir esos productos o servicios protegiendo
su esfuerzo y prestigio para que pueda obtener una justa retribucion econémica. También brinda
al consumidor una garantia de cierta calidad; buena o mala, permitiéndole ejercitar su derecho

de consumo de manera informada.

En este mismo sentido, el articulo 1° de la citada Ley, establece que uno de sus objetivos es el
de [...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legitimos de los titulares de marcas y
otros 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 [...] ”

Por otra parte, en el articulo 39 la Ley de Marcas establece como una obligacion del titular de
signos marcarios el ejercer su uso en el comercio, permitiendo incluso su cancelacién cuando
este no se produzca. A estos efectos, en nuestro pais es permitido que el empresario efectie ese
uso en forma personal o mediante el otorgamiento de licencias de uso, las cuales se regulan en

el articulo 35 de la ley de rito, que en lo que interesa establece:
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“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 valida,
ni para afirmar cualquier derecho de una marca; tampoco para otros propdsitos.
No obstante, dicha licencia podréd inscribirse para efectos de seguridad y
publicidad registral. [...]

En la solicitud de licencia de uso de marca debera informarse sobre el tipo de
licencia, la duracion y el territorio que cubre, ademas de los requisitos establecidos
en el segundo parrafo del articulo 31 de la presente ley.

[...] En defecto de estipulacion en contrario, en un contrato de licencia, seran
aplicables las siguientes normas:

a) El licenciatario tendra 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 podra ceder la licencia ni conceder sub-licencias.

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

es0s productos o servicios.”

Adicionalmente y respecto del uso de los signos marcarios, de conformidad con el articulo 40
de la ley de cita: “[...] El uso de la marca por parte de un licenciatario u otra persona
autorizada para ello sera considerado como efectuado por el titular del registro, para todos

los efectos relativos al uso de la marca.”
En relacion con la licencia de uso, el tratadista Diego Chijane expresa:

“[...] Mediante el contrato de licencia, el titular de una patente de invencién, una

marca, una informacién técnica o comercial no divulgada, o cualquier otro objeto
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de propiedad industrial o intelectual, deriva su derecho de uso, generalmente, a
cambio de determinada remuneracion.

En la licencia de marca, a diferencia de la cesion, no existe un desprendimiento de
la titularidad del signo, sélo concesion de uso.

[...]

A través de la licencia, el concedente extiende la presencia en el mercado,
expansion que no se efectia mediante el crecimiento dimensional de la empresa,
sino a través de otros sujetos que identificardn productos con su marca,
verificAndose una suerte de crecimiento externo de la empresa. Para el licenciante
puede resultar muy costosa la conquista de mercados que desconoce y en los que
no se encuentra establecido. Por tanto, la cooperacion con usuarios sera un util
instrumento de expansion. [...]

Por su parte, el licenciatario se aprovechara de la imagen que la marca ajena
presenta en el mercado, por ello, los signos objeto de licencia suelen tener ganada
y consolidada una cuota de mercado, la que pretendera extender para provecho
propio. De este modo, se ahorra el costo de tener que promocionar un nuevo
producto, pues se trata de articulos conocidos, los cuales ya tienen cierta demanda
a satisfacer, asegurandose ganancias rapidas.

[]

La expresion “licencia” deriva del latin “licere”, que quiere decir “conceder
permiso”. Ahora, la licencia tampoco resume en la mera concesion de permiso o
autorizacion, como se vio, existe derivacion del derecho de uso, por lo que ademas
debe garantizarse que el usuario puede efectivamente utilizar el signo...” (Chijane,
Diego. Derecho de Marcas Contratacion marcaria. Editorial B de F. Montevideo-
Buenos Aires, 2011, pags. 201, 204, 209)

De lo anterior se concluye que bajo el contrato de licencia de uso sobre una marca, el titular
traslada a favor de un tercero Unicamente el derecho de uso sobre ese signo, no renuncia ni se

desprende de su titularidad y de esta relacién ambas partes: licenciante (o titular originario) y
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licenciatario (usuario), obtienen diferentes beneficios, siendo obligacion del primero garantizar
al segundo el uso efectivo del signo objeto del contrato y de éste Gltimo ejercitar ese uso, que

se entendera realizado por el titular original (articulo 40 de la Ley de Marcas).

Dentro de esta dindmica del ejercicio del derecho de uso de signos marcarios por un tercero; se
trate de un licenciatario u otro autorizado por su titular para ello, no resulta extrafio que se
produzcan abusos de una u otra parte. Por ello, con el fin de contener esas practicas abusivas,
el Convenio de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial del 20 de marzo

de 1883 (CUP), introdujo el articulo 6 septies que literalmente dice:

“Articulo 6 septies: Marcas: registros efectuados por el agente o el representante
del titular sin su autorizacion.

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los paises
de la Unidn solicita, sin autorizacion de este titular, el registro de esta marca a su
propio nombre, en uno o varios de estos paises, el titular tendrd derecho de
oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulacién o, si la ley del pais lo
permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o
representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendra, en las condiciones indicadas en el parrafo 1) que
antecede, el derecho de oponerse a la utilizacion de su marca por su agente o
representante, si no ha autorizado esta utilizacion.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro
del cual el titular de una marca deberd hacer valer los derechos previstos en el

presente articulo.

El numeral trascrito junto con la normativa legal citada, van orientadas a la proteccion del titular
del derecho marcario que puede verse afectado por las practicas abusivas de quien siendo
agente, representante o licenciatario; sin derecho para ello, registre un signo distintivo en

detrimento de su duefio original.
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A mayor abundamiento sobre este tema, resulta oportuno desarrollar en esta resolucién la figura
de el agente, en relacion con la apropiacion indebida de un signo por parte de quien figure
como agente o representante de su empresario o titular original. A este respecto, el autor Carlos

Fernandez Novoa, expresa:

“La experiencia demuestra que cuando una empresa de un primer pais entabla
contactos tendentes a introducir sus productos en el mercado de un segundo pais,
el eventual representante de la empresa o distribuidor de los productos en este
segundo pais registra, a veces, en su propio nombre la marca de la empresa cuyos
productos eran objeto de los tratos y contactos previos. De este modo, apoyandose
en la marca registrada a su nombre en su propio pais, el eventual agente o
distribuidor maneja la marca registrada a su hombre como medio para obtener
condiciones contractuales ventajosas que en otro caso la empresa titular de la
marca paralela extranjera no estaria dispuesta a conceder. Es innegable que en
estos casos el agente o distribuidor se apropia indebidamente de la marca de la
empresa extranjera con la que habia iniciado negociaciones, o con la que incluso
habia llegado a celebrar un contrato de distribucion de los productos portadores de
la marca. A fin de atajar estas practicas abusivas, en la Revision de Lisboa (1958)
del Convenio de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial se
introdujo en el texto del Convenio el art. 6 septies [...]”. (Fernandez-Névoa Carlos.
Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edicion. Gomez-Acebo & Pombo,
Abogados. Madrid- Barcelona. 2004, p. 95).

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. En primer término, considera este Tribunal que;
en virtud del principio de territorialidad marcaria, los registros obtenidos por la empresa Le
Secret Inc., en otros paises no resultan de interés para lo que debe resolverse en este caso, toda

vez que el centro de la discusion es la inscripcion en Costa Rica de la marca DISENO
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con registro n.° 256390 a su favor y; en razon de ello, se omite

pronunciamiento respecto de esos registros ajenos a este procedimiento.

Por otra parte, a la luz de lo desarrollado en el Considerando que precede y una vez analizados
los elementos probatorios aportados por ambas partes, se advierte que mediante un contrato de
distribucion exclusiva de ventas suscrito el 14 de abril de 2009, la empresa Le Secret Inc. y el
seflor Mahmood Jamal se constituyeron como “distribuidores” para Estados Unidos de
América, México, Suramérica, Centroamérica y El Caribe, de los productos de las empresas
denominadas en ese contrato como “Dancoly”, que incluye a las empresas Dancoly

Cosmetique (de Francia) y Xiamen Dancoly Cosmetics Co., Ltd. (de China).

Segun se advierte en este contrato, el “distribuidor’” adquirio los derechos exclusivos de venta
en esas zonas geograficas, de los productos presentes y futuros de Dancoly vendidos bajo sus
marcas: Dancoly Angel, Dancoly Spa y Dancoly Misia. En este contrato también se concede
al “distribuidor” el derecho de “[...]Jejecutar acuerdos con otras personas o entidades para la
venta de productos de Dancoly en sus areas de venta exclusivas. EI DISTRUBUIDOR y
cualquier entidad que contrate para la venta de productos de Dancoly tendra el derecho de
utilizar, con el consentimiento del Distribuidor, los disefios artes, marcas registradas, discos
compactos, peliculas, logos, etc. o cualquier otra forma de mercadeo de Dancoly utilizada en
el presente o que se utilice en el futuro para el comercio y promocion de sus productos [...]”
(ver folios 37 y 38 del legajo de apelacion).

En las clausulas del citado contrato de distribucion, se evidencia que las marcas: Dancoly
Angel, Dancoly Spa y Dancoly Misia ya pertenecian a las compariias Dancoly Cosmetique y
Xiamen Dancoly Cosmetics Co., Ltd., esto es, a una persona juridica distinta de la empresa

Le Secret, Inc., ya sea porque las tuviera inscritas o las estuviera usando en su pais de origen.
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Posterior a la firma de este “Contrato de distribucion”, en julio del afio 2010, las empresas
Xiamen Dancoly Cosmetics Co. Ltd y Dancoly Cosmetique (referidas como Dancoly),
manifestaron que Le Secret Inc. y Mahmood Jamal tienen permitido y “[...] estan autorizados
por nosotros para obtener cualquier tipo de Certificaciones, Licencias, registros federales,
estatales gubernamentales, semi gubernamentales o permisos privados, certificados para ellos
bajo el nombre de: DANCOLY PARIS, ANGEL PROFESSIONAL, MISIA PARIS, DANCOLY
COSMETIQUE, DANCOLY SPA, DANCOLY MISIA, DANCOLY ANGEL PROFESSIONAL,
etc [...] ” (folios 24, 25, 27 vuelto y 28 del legajo de apelacion), por un plazo de 15 afios a partir
del 1° de julio de 2010.

De este modo, queda claro que la solicitante de la nulidad es la duefia originaria de la marca
DANCOLY DANCOLY ANGEL (disefio), ya que la propia titular del registro 256390, ha
reconocido que su representada suscribid un contrato de distribucion exclusiva de los productos
Dancoly en ciertas zonas geograficas, lo cual evidencia que su relacién comercial consiste en

que Le Secret Inc. distribuye los productos elaborados bajo las marcas de Dancoly.

En este mismo sentido, si bien es cierto, con posterioridad a ese contrato se emitié una
autorizacion para que Le Secret inscribiera las marcas: DANCOLY PARIS, ANGEL
PROFESSIONAL, MISIA PARIS, DANCOLY COSMETIQUE, DANCOLY SPA, DANCOLY
MISIA, DANCOLY ANGEL PROFESSIONAL, esta autorizacion no se refiere al registro del

AhgeL

signo DANCOLY DANCOLY ANGEL con disefio:
que dicha autorizacién sea para promover la inscripcion de sus signos a nombre de otras
personas o de empresas distintas de XIAMEN DANCOLY COSMETICS CO. LTD., sino que

la autorizacion es para que en su nombre (de Dancoly) pudiera ejercer todas las acciones

. Tampoco se infiere

necesarias para cumplir su obligacion de distribuir los productos fabricados por ésta.
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No obstante, el distribuidor procedid a inscribir esa marca en su nombre, lo cual revela una
practica abusiva del derecho que le correspondia, extralimitandose en las facultades y
autorizaciones que le fueron otorgadas por Xiamen Dancoly Cosmetics Co. Ltd y Dancoly
Cosmetique, ya que tenia pleno conocimiento de que su ligamen con la marca en discusion,
era Unicamente la de distribuidor autorizado y aun asi se excedié abusando de su derecho, lo
cual, constituye una préctica ilegitima que tiene como consecuencia la devolucion del derecho

al verdadero titular.
Sobre este tema del abuso del derecho, el articulo 22 del Cddigo Civil expresa que:

“La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo
acto u omision en un contrato, que por la intencién de su autor, por su objeto o
por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los limites
normales del ejercicio de un derecho, con dafio para tercero o para la
contraparte, dara lugar a la correspondiente indemnizacion y a la adopcion de
las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el

abuso ” (agregado el énfasis).

Adicionalmente, examinada la autorizacion en que se ampara el representante de la empresa Le
Secret Inc., se observa que ésta no cumple ciertas formalidades exigidas en nuestro
ordenamiento juridico, dado lo cual, ésta resulta insuficiente para inscribir la marca de Dancoly

a nombre de otro.

Al respecto, recuérdese que el instrumento juridico para tal efecto es la cesion de derechos
sobre la marca o el traspaso, la cual se echa de menos en este caso, dado que ello implicaria
una modificacion al contrato original. Por el contrario, tal omision de un instrumento
fundamental, asi como la existencia previa del contrato de distribucion exclusiva, aunado a la
prontitud con la que la empresa Xiamen Dancoly Cosmetics, Co. Ltd. promovi6 la nulidad del

registro a nombre de Le Secret Inc. (seis meses después de registrada) para intentar recuperarla,
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conducen a concluir que lleva razon la solicitante y ahora apelante, en razon de lo cual debe

AhgeL

declararse con lugar la accién de nulidad en contra de la marca

Ahora bien, el procedimiento para declarar la nulidad de signos marcarios se encuentra regulado
en el articulo 37 de Ley de Marcas, que indica:

“Articulo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del
debido proceso, a solicitud de cualquier 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 [...]”

Precisamente, dentro de las prohibiciones contenidas en el articulo 8 de la Ley de Marcas
encontramos que el inciso c) establece un mejor derecho sobre las marcas basado en su uso
anterior:

“Articulo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningln signo

podra ser registrado como marca cuando ello afecte algun derecho de terceros, en

los siguientes casos, entre otros:

()

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a

una marca, [...] 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

0 servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados

con los que distingue la respectiva marca, indicacion geografica o denominacion

de origen, en uso [...]”

De lo expuesto, se colige que en nuestro Ordenamiento el derecho de una marca deriva no
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solamente de su inscripcion, sino también de quién tiene un mejor derecho sobre esta, por
el hecho de haberla usado con anterioridad, posicion que le permite a quien ostenta ese mejor
derecho, de impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del trafico econémico
signos idénticos o similares para bienes iguales o semejantes, de ahi que el derecho de exclusiva
del que goza el titular de una marca inscrita, también lo ostenta quien tiene un mejor derecho

sobre ella, por haberla tenido en uso previamente.
Sobre este punto la doctrina ha revelado que:

“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano
I6gico- juridico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de
prioridad en el uso; y el principio de inscripcion registral [...] El principio de
prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de
marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere
originariamente a traves de la utilizacién efectiva del correspondiente signo en el
mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para
designar sus productos. [...] La consecuencia de este principio es que el conflicto
entre el anterior usuario de una marca y el posterior titular registral de la misma
debe resolverse en favor del primer usuario [...]” (Ferndndez-Névoa Carlos.
Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edicion. Gomez-Acebo & Pombo,
Abogados. Madrid- Barcelona, 2004, p. 79).

En todo caso, ha quedado claro que la autorizacion emitida por Dancoly el 1° de julio de 2010,
lo fue respecto de las marcas:  Dancoly Paris, Angel Professional, Misia Paris, Dancoly
Cosmetique, Dancoly SPA, Dancoly Misia, Dancoly Angel Professional. De lo cual se
concluye que su intencion fue ampliar el contrato de distribucion original (que versaba sobre

los signos: Dancoly Angel, Dancoly Spa y Dancoly Misia) para incluir estos otros signos.

Por el contrario, no es posible admitir las aseveraciones de la representacion de la empresa
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titular Le Secret Inc., toda vez que al manifestar en forma expresa que: “[...]es claro que existe
una relacion comercial entre las partes, la cual fue debidamente documentada por las partes
(e incluso se demuestra con la prueba presentada por la contraparte), en la que ambas han
desarrollado dicha relacion con base en diversos acuerdos, autorizaciones y concesiones que
se han dado a lo largo de los afios[...] ” (folio 62 del legajo de apelacién), reconoce que el
titular original lo es Dancoly, con lo cual admite que su funcién en el contrato que suscribieron
era de “distribuidor” en ciertas zonas geograficas, cuyo derecho exclusivo se restringe a “[...]
la venta de los productos y productos futuros de Dancoly [...] incluyendo sus productos
vendidos bajo las marcas de Dancoly Angel, Dancoly Spa, Dancoly Misia [...] 7 (folio 37 del
legajo de apelacion).

Asimismo, tampoco resulta de recibo el alegato del representante de Le Secret Inc., cuando dice
que las empresas Dancoly cedieron en su favor los derechos de registro de sus marcas, toda vez
que, de la documentacién aportada por Le Secret Inc. no se desprende una renuncia tacita o un
abandono de esos derechos, sino una autorizacion o licencia de uso limitada a los Estados
Unidos de América, México, Suramérica, Centroamérica y El Caribe por un periodo de quince
afios, e incluso alli mismo se establecen los precios que debia pagar el distribuidor por los
productos de Dancoly y los montos minimos que se obligaba a comprar anualmente (ver folios
37, 39 y 40 del legajo de apelacion).

De conformidad con todo lo expuesto, se concluye que laempresa Le Secret, Inc. no demostré

AhgeL

un mejor derecho sobre la marca con registro 256390, y por ello; conforme
lo peticionado en estas diligencias, no debe conservar su inscripcion, ya que le es aplicable
como causal de nulidad el inciso c) del articulo 8°, en concordancia con el 37 de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, asi como el numeral 22 del Codigo Civil y el 6 septies del
Convenio de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de

1883, toda vez que existen elementos que llevan a concluir que Xiamen Dancoly Cosmetics
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Co., Ltd. es quien ostenta ese mejor derecho porque, tal como afirma el recurrente en sus
agravios, su representada “[...] Xiamen Dancoly no cedid, ni traspasd a Le Secret Inc. 0 a

Mahmood Jamal su titularidad sobre la marca en Costa Rica, ya que solo existe una informal
autorizacion para que Le Secret gestione registros relacionados con propiedad intelectual que
ni siquiera indica para qué territorio aplica, siendo incluso que Costa Rica ni siquiera se

menciona [...] ”

Por todo lo expuesto, este Tribunal acoge el recurso de apelacion planteado por el licenciado
Luis Diego Acufia Vega, en representacion de la empresa XIAMEN DANCOLY
COSMETICS CO. LTD., contra la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a las 10:21:11 horas del 10 de octubre de 2017, la que en este acto se revoca, y se

ordena la cancelacion del registro marcario n.° 256390 inscrito a favor de LE SECRET INC.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 de la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 8039
y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°
35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que

anteceden: 1) Se declara con lugar el recurso de apelacion presentado por el licenciado Luis

Diego Acufia Vega, en representacion de la empresa XIAMEN DANCOLY COSMETICS

CO. LTD. I1) Se revoca la resolucion dictada por la Direccion del Registro de la Propiedad

Industrial, a las 10:21:11 horas del 10 de octubre de 2017. 111) Se ordena la cancelacién por
()

AnhgeL

n.° 256390 inscrito a favor de LE SECRET
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INC. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejaran en los registros que al efecto
lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFIQUESE.

Norma Urefa Boza

Kattia Mora Cordero llse Mary Diaz Diaz

Rocio Cervantes Barrantes Guadalupe Ortiz Mora
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