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SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO
“LINGLONG TIRE (DISENO)”

SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2015-7912, REGISTRO 250953)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0385-2021

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

con cincuenta y tres minutos del tres de septiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por el sefior Jorge Tristan Trelles,
abogado, cédula de identidad 1-0392-0470, vecino de San José, Ciudad Colén, en su
condicion de apoderado especial de la compafila SHANDONG LINGLONG TYRE CO.
LTD., sociedad organizada y existente segun las leyes de China, domiciliada en N°777
Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong, China, en contra de la resolucion dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:15:35 horas del 6 de noviembre de 2020.
Redacta la jueza Quesada Bermudez
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro
de la Propiedad Intelectual el 5 de noviembre del 2019, el sefior Jorge Tristan Trelles, en
calidad de apoderado especial de la compafila SHANDONG LINGLONG TYRE CO.
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I LINGLONG TIRE i 1o 250953,

inscrita en clase 12 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: llantas para

LTD., presento solicitud de nulidad de la marca

vehiculo. Considera que su representada goza de un mejor derecho por el uso anterior de los

ab

\'\\\(,LCWG

signos expediente 2012-8414, que fue denegada; y tramitada en el

expediente 2019-3337.

Por resolucion dictada a las 15:15:35 del 6 de noviembre de 2020, el Registro de la Propiedad

Intelectual rechazé la accién de nulidad presentada.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada de la compafiia
SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD., present6 recurso de revocatoria y apelacién

en subsidio el 23 de noviembre del 2020 y expresé como agravios lo siguiente:

1. Ladenominacion LL LINGLONG, LINGLONG LL o LL son de origen chino. En el 2012

\'\\\b LO

su representada intentd la inscripcion en clase 12 del signo distintivo el cual fue
objetado por derechos de terceros ante la existencia del registro 188371.

QID LINGLONG ”RE sin la debida autorizacion de

2. En el 2015 se inscribi6 la marca
su representada, inscripcion que esta viciada de nulidad pues fue contraria al articulo 8 incisos
a) y b) de la Ley de marcas.

3. Su mandante es una empresa con mas de 40 afios en la fabricacion de neumaticos lo cual

se comprueba con muestras de logos y paginas web sobre el uso de la imagen de su

representada; - wetons rvees

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrdnico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL 3 de septiembre de 2021

REGISTRAL y‘ T VOTO 0385-2021

ADMINISTRATIVO O DL BiCENTENARO Pagina 3 de 12

4. El esfuerzo econdmico y posicionamiento en el mercado se ha logrado gracias a la

inversion econdmica de su mandante a traves de patrocinios internacionales.

5. Lamarca CIL-> LINGLONG TIRE no debio haberse inscrito porque no era distintiva, con base

en la existencia previa del registro 188371, por lo que se solicitd revocar la resolucion para
que se anule de oficio el registro 250953 y se continue con el trdmite del expediente 2019-
3337.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como

hechos probados los siguientes:

. .., L. . (JLD LINGLONG TIRE .
1. La inscripcion de la marca de fabrica y comercio registro: 250953,

inscrita desde el 15 de marzo de 2016, vigente hasta el 15 de marzo de 2026, titular:
SUPER TIRE SOCIEDAD ANONIMA, para proteger y distinguir en clase 12 de la
nomenclatura internacional: llantas para vehiculo (folios 29 y 30 del expediente

principal).

2. Lainscripcion de la marca de fabrica y comercio "LINGONG", registro: 188371,
inscrita desde el 2 de abril de 2009, vigente hasta el 2 de abril de 2029,
titular: SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD, para
proteger y distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional: vehiculos
terrestres, aparatos basculantes partes de camiones o camionetas, plataformas
elevadoras (partes de vehiculos terrestres), carros de elevacién (folios 31 y 32 del

expediente principal).

3. La solicitud de inscripcién de la marca de fabrica y comercio
el 6 de setiembre de 2012, titular: SHANDONG LINGLONG TYRE CO.,LTD., para
proteger y distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional: cubiertas de

presentada
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neumaticos para vehiculos; neumaticos para vehiculos; carcasas de neumaticos;
neumaticos; bandas de rodadura para recauchar neumaticos; orugas para vehiculos;
clavos para neumaticos; camaras de aire para neumaticos; la cual se encuentra

denegada desde el 28 de noviembre de 2013 (folios 32 y 33 del expediente principal).

4. Lasolicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio (l— presentada el
12 de abril de 2019, titular: SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., para
proteger y distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional: neumaticos para
ruedas de vehiculos; llantas para vehiculos; cubiertas para neumaticos; neumaticos
solidos para ruedas de vehiculos; bandas de rodaje para el recauchutado de
neumaticos; neumaticos de avién; bandas de rodaje para vehiculos; tubos interiores
para neumaticos de ruedas; neumaticos de automdviles; llantas neumaticas; la cual se
encuentra en tramite de inscripcion, expediente 2019-3337 (folios 33 y 34 del

expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con

tal caracter y de relevancia para la resolucion de este proceso.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. EN CUANTO AL USO ANTERIOR
O PRIMER USO EN EL COMERCIO. El articulo 1 de la Ley de marcas y otros signos
distintivos (en adelante Ley de marcas), sefiala que tiene por objeto ...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.”
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Asimismo, establece en su articulo 4 la prioridad para acceder a la proteccion por medio del
registro de la marca:
Articulo 4- Prelacién para adquirir el derecho derivado del registro de la
marca. La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se regira 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 mas antigua, siempre que el uso haya durado
mas de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha més antigua.
b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres
meses, el registro sera concedido a la persona que presente primero la solicitud
correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha més antigua, siempre que
se cumplan los requisitos establecidos.
Las cuestiones que se susciten sobre la prelacion en la presentacion de dos 0 méas

solicitudes, seran resueltas segun la fecha y hora de presentacion de cada una. [...].

En el presente caso, el solicitante de la nulidad expreso6 dentro de sus alegatos, que es el titular

. . . . . (I LINGLONG TIRE
del uso anterior o primer uso en el comercio con respecto a la marca inscrita

registro: 250953. Al respecto, la ley de cita enmarca la definicion de uso de la marca en el

articulo 40:
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
relacién con productos destinados a la exportacion a partir del territorio nacional o

con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

[..]
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El articulo 25 de la misma ley, en su parrafo final, cita los actos que se pueden considerar
uso de la marca:
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.
b) Importar, exportar, almacenar o transportar 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.

En aplicacion de la normativa citada es preciso analizar los elementos probatorios aportados
por el recurrente con el fin de demostrar el uso anterior de su marca dentro del territorio
nacional. Al respecto, consta en el legajo de apelacion una declaracion jurada apostillada
rendida por Mr. Wang Feng, presidente de la compafiia SHANDONG LINGLONG TYRE
CO. LTD,, (folios 36 a 43), cuyo original se encuentra en el expediente 2019-3337, la cual
incluye los siguientes documentos: fotografias sin certificar (folios 44 a 69), copia simple del
registro de marca en IMPI Meéxico (folio 70), copia simple del certificado de registro
canadiense (folios 71y 72), copia simple de certificado de registro de marca de la Oficina de
Patentes y Marcas de Estados Unidos (folio 73), copia simple de registros en la OMPI (folios
74 a 80), copia simple de certificado 500 marcas mas valiosas de China (folios 81 a 84), copia
simple de contrato de venta del afio 2015 (folio 85), copia simple de factura comercial del
afio 2015 (folio 86). La traduccion de los documentos consta a folios 87 a 144 del mismo

legajo de apelacion y se agrega copia simple de lista de empaque del afio 2015 (folio 144).

Es criterio de este Tribunal que el elenco probatorio que consta en el expediente resulta
insuficiente para determinar que efectivamente la marca del apelante se estuviera usando en

el pais en los términos que sefiala la Ley de marcas. Un uso efectivo significa un uso en el
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trafico comercial, lo cual no es posible comprobar en el caso en concreto, por lo que lo

referente a este punto se rechazan los agravios expresados por el recurrente.

Il. EN CUANTO A LA ACCION DE NULIDAD. La Ley de marcas de repetida cita,
establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un
signo distintivo. Asi, el numeral 37 de la citada ley regula la nulidad del registro, la cual
serd decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los
principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legitimo o de
oficio. En primera instancia el articulo 37 regula la figura de la nulidad para aquellos casos
contemplados en las prohibiciones del articulo 7: marcas inadmisibles por razones intrinsecas
(nulidad absoluta), o en el caso del articulo 8: marcas inadmisibles por derechos de terceros
(nulidad relativa); por otro lado, los articulos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regulan lo
concerniente a la cancelacion de registro, ya sea por generalizacion de la marca, o por falta

de uso.

Refiriéndose concretamente a la accién de nulidad, el articulo 37 establece dos excepciones
en las que no se podra declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la
nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidas y al
momento de resolverse la solicitud tal prohibicion haya dejado de ser aplicable; y la segunda,
cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca la defensa prevista en el segundo
parrafo del articulo 39. Ademas, se establece que la accion de nulidad prescribira a los cuatro

afios, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

. . (I LINGLONG TIRE .
En el presente asunto, se pretende anular la inscripcion de la marca registro

250953, propiedad de la compafiia SUPER TIRE SOCIEDAD ANONIMA; estas diligencias
de nulidad fueron interpuestas el 5 de noviembre de 2019, por lo que se encuentran
presentadas dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 37 de la citada ley.
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Respecto de las similitudes entre los signos marcarios, el articulo 8 de la Ley de marcas

determina en forma clara que ningan signo podré ser registrado como marca cuando ello

afecte algun derecho de terceros, configurandose tal prohibicion de la siguiente forma:
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:
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacion geogréfica o una
denominacién de origen, registrada o en tramite 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 confusién al publico consumidor.
b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusién, por ser idéntico o similar a
una marca, una indicacion geogréfica o una denominacion de origen, registrada o en
tramite 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 geografica o la
denominacion de origen anterior.
c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una
marca, 0 una indicacion geogréafica 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 geografica o denominacién de origen, en uso.

[...]

El cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parametros antes citados y
tomando en consideracion el articulo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos, el cual indica que los signos deben examinarse con base en la impresion gréfica,

fonética o ideoldgica que producen en su conjunto.
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En relacion con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta

algunas reglas que ayudaran a determinar la posible coexistencia de los signos:

1. La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el
conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una vision en conjunto,
teniendo en cuenta la unidad gréfica, auditiva e ideoldgica.

2. En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe
analizar un signo y después el otro.

3. Quien aprecie la semejanza debera colocarse en el lugar del consumidor presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los
signos en disputa.

4. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las

primeras es donde se percibe el riesgo de confusion o asociacion.

Con forme a lo expuesto, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto:

SIGNO QUE SE PRETENDE ANULAR

(I LINGLONG TIRE

Clase 12 internacional para proteger y distinguir: llantas para vehiculo.

MARCA SOLICITADA POR EL APELANTE

ab

Clase 12 internacional para proteger y distinguir: neumaticos para ruedas de vehiculos;
llantas para vehiculos; cubiertas para neumaticos; neumaticos sélidos para ruedas de

vehiculos; bandas de rodaje para el recauchutado de neumaticos; neumaticos de avion;
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bandas de rodaje para vehiculos; tubos interiores para neumaticos de ruedas; neumaticos de

automoéviles; llantas neumaticas.

Este Tribunal es del criterio que, desde el punto de vista grafico los signos son semejantes,
al incluir “LL”, dispuesto en la misma forma y propuesto bajo el mismo disefio. Igual sucede
a nivel fonético, su pronunciacion es similar al contener el término “LL” como elemento
preponderante, por lo que el consumidor podria confundir los signos. Ideoldgicamente las

marcas objeto de estudio no evocan concepto alguno que se relacione.

Determinadas las similitudes tan marcadas a nivel gréafico y fonético, corresponde analizar
los productos que pretenden proteger y distinguir cada uno de los signos y al realizar el
respectivo cotejo se logra apreciar que los productos de la marca que se pretende anular, se

encuentran contenidos y relacionados con los productos del signo propuesto.

La representacion de la empresa SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD., manifiesta

que la marca <I LINGLONGTIRE ng debid haberse inscrito porque no era distintiva, con base en
la existencia previa del registro 188371. Sin embargo, con fundamento en el principio de
independencia marcaria, segun el cual cada marca debe ser analizada con independencia y
cada caso presenta un marco de calificacion distinto, se rechaza tal argumento; al respecto el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 121-1P-2017 del 12 de diciembre
de 2019, indico:
La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero
también autdnomo, tanto en relacion con las decisiones expedidas por otras oficinas
de registro en materia de marcas, como en relacion con anteriores decisiones
expedidas por la propia oficina. Esto en razon a que se debe realizar el examen de
registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores analisis

sobre signos idénticos o similares.
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Por todo lo anteriormente analizado, este 6rgano de alzada comparte los argumentos dados

por el Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto no se logra comprobar que la marca

(I LINGLONG TIRE L ;
transgreda los incisos a), b) o c) del articulo 8 de la Ley de marcas y otros

signos distintivos; tampoco se logré demostrar el uso anterior en el comercio en la cantidad
y del modo que corresponde a las llantas para vehiculo, producto que es de consumo masivo
en el pais; ndtese que unicamente consta una factura fechada 21/06/2015, la cual resulta
insuficiente para demostrar ese uso en el comercio; por lo que se concluye tal y como lo hizo
el Registro de origen, que se debe declarar sin lugar la accion de nulidad interpuesta asi como

el recurso de apelacién planteado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se
rechaza el recurso de apelacion interpuesto por el sefior Jorge Tristan Trelles, en calidad de
apoderado especial de la compafiia SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD., en contra
de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:15:35 horas del

6 de noviembre de 2020, la que en este acto se confirma.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de
apelacion interpuesto por el sefior Jorge Tristan Trelles en calidad de apoderado especial de
la compafiia SHANDONG LINGLONG TYRE CO. LTD., en contra de la resolucién dictada
por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:15:35 horas del 6 de noviembre de 2020,
la que en este acto se confirma. 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 el articulo 29 del Reglamento

Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta
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resolucion que se dejard en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.
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KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fechay hora: 07/10/2021 02:03 PM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) Firmado digtalmente por
Fecha y hora: 07/10/2021 02:04 PM LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENO (FIRMA)
Fechay hora: 08/10/2021 12:37 PM
Oscar Rodriguez Sanchez Leonardo Villavicencio Cedefio
Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA) Fimado digtamente po
Fectay fora: 0711012021 05:15 PM GUADALUPE GRETTEL ORTIZ HORA (FRIA)
Priscilla Loretto Soto Arias ~--Guadalupe Ortiz Mora

gmg/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero
TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros
TNR: 00.41.36

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrdnico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr
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