TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0177-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca “FORCE 1”

NIKE INTERNATIONAL LTD., apelante.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (expedientes de origen 2-90456, 230066)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 322- 2016

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

minutos del trece de mayo de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelacion interpuesto por el licenciado Jorge Tristan Trelles, abogado, vecino de San Jose,
cédula nimero 1-392-470, en su condicion de apoderado especial de NIKE INNOVATE C.V, quien es
ahora la titular actual de la marca que sustenta la presente accion, en contra de la resolucién dictada
por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:37:21 horas del 6 de noviembre de 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el 12 de marzo de
2014, la Licda. Maria del Milagro Chaves Desanti, en autos conocida y en su condicién de apoderada
especial de NIKE INTERNATIONAL LTD., presento solicitud de nulidad de la marca “FORCE 17
registro numero 230066, en clase 25 internacional para proteger y distinguir: “Calzado de hombre,

mujer, nifio y nifia”, propiedad de la empresa DISA BRASILENAS S.A.

VOTO N° 322-2016 1



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

SEGUNDO. EL Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion dictada a las 11:37:21 horas
del 6 de noviembre de 2014, resolvio: “DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD
promovida por la Lic. MARIA DEL MILAGRO CHAVEZ DESANTI, como apoderada de la empresa
NIKE INTERNATIONAL LTD., contra el registro de la marca de comercio FORCE 1, registro No.
230066 el cual protege y distingue: Calzado de hombre, mujer, nifio y nifia en clase 25 internacional,
propiedad de Disa Brasilefias S.A., en virtud de que su inscripcién se realiz6 acorde a la normativa de

rito. ...”.

TERCERO. Inconforme con la resolucion final la Licda. MARIA DEL MILAGRO CHAVEZ
DESANTI, en su condicion de apoderada especial de NIKE INTERNATIONAL LTD., presentd
recurso de revocatoria con apelacion en subsidio contra la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las 11:37:21 horas del 6 de noviembre de 2014,

CUARTO. Por resolucién de las 10:51:14 del 13 de enero de 2015 el Registro de la Propiedad
Industrial, resuelve: “Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ..., y admitir el Recurso de

Apelacion interpuesto para ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”.

QUINTO. A la substanciacion del recurso se le ha dado el trdmite que le corresponde y no se han
observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension de los
interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictdndose esta resolucion fuera del plazo legal,
toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no conté con el Organo Colegiado, del 12 de julio
del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Urefia Boza, y;

CONSIDERANDO
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PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOQOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de

tal naturaleza para el dictado de la presente resolucion.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOQOS. Este Tribunal enlista como hecho
de tal naturaleza el siguiente:

» Que la marca de comercio “FORCE 17, registro 230066, propiedad de la compafiia DISA
BRASILENAS S.A., se inscribiera en contra de la normativa vigente en materia marcaria.
(v.f 66)

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. EIl Registro de la Propiedad Industrial,
procede a declarar sin lugar solicitud de nulidad de la marca de comercio “FORCE 17, registro 230066,
propiedad de la compafiia DISA BRASILENAS S.A., en virtud de que la empresa gestionante NIKE
INTERNATIONAL LTD, no logré demostrar ante dicha Instancia administrativa el uso anterior, la
notoriedad o el mejor derecho, sobre el registro inscrito. Ademas, no se comprueba el uso antes de la

fecha de inscripcion del registro 230066, procediendo de esa manera el rechazo de la citada gestion.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa recurrente NIKE INNOVATE C.V., argumenta
en su escrito de agravios que; 1- La prueba presentada a través de una declaracion jurada es valida de
acuerdo a la recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de las marcas
notoriamente conocidas no se indica que si la informacion se presenta como declaracion jurada no es
de recibo. 2- Que la Declaracion jurada genera una responsabilidad legal para el declarante ya que es
un juramento efectivo de decir la verdad, se hace bajo fe de juramente con las consecuencias legales

que conlleva el falso testimonio. Una declaracion jurada es cierta hasta que sea refutada. 3- Aporta
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nueva declaracion jurada en donde resumen: a-) Fama mundial de NIKE indicando paises donde cuenta
con presencia y la ubicacion de algunas tiendas. b-) Nivel de ventas mundiales. c-) Origen, nivel de

conocimiento. d-) uso de la marca a nivel mundial. 4- Mala fe, y 5- Presencia internacional.

CUARTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD Y USO ANTERIOR DE LA MARCA
OPONENTE. Considera el Tribunal que el tema de uso anterior y notoriedad del signo objetado, sea,
la marca de comercio “FORCE 17, registro 230066, propiedad de la compafiia DISA BRASILENAS
S.A., requiere de un andlisis exhaustivo, para llegar a tomar una decisién sobre a quién le corresponde
el mejor derecho para el registro, por lo que a continuacién se desarrolla cada uno de los puntos, para
luego realizar un analisis de la prueba aportada y determinar si el signo es notorio y goza de prelacion

frente al registro inscrito.

Con respecto a la notoriedad. EI Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, primer
tratado internacional cuyo propdsito es que los nacionales de un pais obtengan proteccién en otros
paises para sus creaciones intelectuales, regula en su articulo 6 bis lo relativo a las marcas notorias al

establecer:

“T) Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien a
instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o
de comercio que constituya la reproduccién, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion,
de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente
conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y
utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca

constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear
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confusion con ésta (...)”

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en sus articulos 2 (concerniente a definiciones),
44 y 45, regula los aspectos relacionados con la marca notoria y su aplicacion en el régimen

costarricense.

Asi, el articulo 2 define el término al establecer: “..Marca notoriamente conocida: Signo o
combinacion de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del publico o

los circulos empresariales ...”.

Al respecto, el mismo cuerpo legal en los numerales 44, parrafos 2° y 3° y 45 establece lo siguiente:

Acrticulo 44°- Proteccion de las marcas notoriamente conocidas. La presente ley le reconoce al
titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la
recomendacion conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y de la Asamblea 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 podra
rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio o bien de
una marca de servicio que constituya la reproduccidn, imitacion o traduccion de una marca
notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de

crear confusion.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrara como marca los signos iguales o semejantes

a una marca notoriamente conocida, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de
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la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusién o riesgo de asociacion con
los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto
del prestigio de la marca o sugiera una conexion con ella, y su uso pueda lesionar los intereses

de esa persona.

Acrticulo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente
conocida se tendra en cuenta entre otros, 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 &mbito de difusion y publicidad o
promocion de la marca. ¢) La antigiiedad de la marca y su uso constante. d) El analisis de

produccién y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Los factores infradichos resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendacion
Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas,
aprobada por la Asamblea de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y la
Asamblea General de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en las trigésima
cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de
setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco juridico nacional, segun la reforma al citado articulo
44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyo la Ley N° 8632 que entro
en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendacién). A los
factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el articulo 2 1) b)
puntos 1, 2, y 3 de la Recomendacion, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5y 6 de

dicho documento:
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“4. la duracién y el alcance geografico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de
registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilizacion o el reconocimiento de la
marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la
medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las
autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial debera rechazar o cancelar el registro y prohibir
el uso de un signo que constituya la reproduccion, imitacién de una marca notoriamente conocida y

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

Sin embargo, ademas de notoriedad la empresa oponente basa su derecho a obtener el registro en el
uso anterior de su marca AIR FORCE 1 en clase 25 internacional, hecho que debe ser probado, y de
no demostrarse sera la prioridad registral la que defina a quien le asiste el mejor derecho. Supuestos
que se extraen del articulo 4 de la Ley de Marcas, sea: Uso anterior, fecha y hora de presentacion, este

altimo conocido como la prioridad registral, “primero en tiempo primero en derecho”.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos nimero 7978, en el articulo 40 enmarca la definicion de

uso de la marca:

Articulo 40.- Definicion de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra
en uso cuando los productos o servicios gque distingue han sido puestos en el comercio con esa

marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimension
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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...

El articulo 25 de la Ley de Marcas, en su parrafo final cita lo que se puede tener como actos de 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.

El punto a analizar en este caso es en cuanto al lugar donde se debe dar ese uso previo, para lo cual
acudimos al principio de territorialidad plasmado en el articulo 6 del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual reza: “[Marcas: condiciones de registro, independencia
de la proteccion de la misma marca en diferentes paises]1) Las condiciones de depdsito y de registro
de las marcas de fabrica o de comercio seran determinadas en cada pais de la Unidn por su legislacién
nacional ... ”. En consecuencia, se define como regla general en Derecho Marcario, como el derecho
exclusivo que goza el titular de una marca, siempre y cuando este se circunscriba al &mbito territorial
en gue se aplica la ley marcaria. Esta connotacion territorial hace también que las marcas registradas

en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un pais determinado.
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Una vez expuestos los puntos importantes en torno al tema de la notoriedad y uso anterior,
seguidamente se analizara la prueba presentada por el apoderado de NIKE INNOVATE C.V., para

determinar la notoriedad del signo oponente o0 su uso anterior en el territorio nacional.

Tal y como se desprende a folio 80 del expediente de marras, que es declaracién jurada realizado por
el Asesor General, Per J. Enfield asociado de la empresa Nike Inc., los alcances de la actividad
comercial de dicha empresa, con relacion a la fama de la marca de la marca AIR FORCE 1, a nivel
mundial, cono ademas de su actividad comercial en Costa Rica. Sin embargo, tales manifestaciones
no cuentan con un soporte documental que acredite dicha actividad econdmica y, en consecuencia, no

podria considerarse este elemento como un medio idoneo para acreditar su dicho.

Por otra parte, dentro del Legajo de Prueba 1 se desprende de folio 1 al 43 que los documentos
corresponden a fotocopias de la pagina web, por medio del cual se incorporan imagenes de calzado
relacionados con la marca Nike Air Force 1 Lo, entre otros. Al respecto, cabe destacar que dicha
informacidn no solo se encuentra en idioma extranjero, sino que, ademas no cuenta con la debida
certificacion. Asimismo, los documentos incorporados dentro del apéndice de la letra A a la | también

son fotocopias sin traducir ni certificar.

Los documentos visibles de folios 239 al 416, dentro del cual consta una declaracion jurada dada por
la sefiora Kristen K. Downer en calidad de Subdirectora legal de Nike Inc, fotocopias de la pagina web,
como de informacidon general de dicha empresa y antecedentes de registros de la marca en otros paises.

Informacion que, si bien se encuentra traducida al idioma espafiol, no se encuentra certificada.
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Ahora bien, respecto del Legajo de Prueba Il, también se puede observar que los documentos
incorporados al proceso a efecto de que sean valorados y analizados que corresponden a: una
declaracion jurada, sin traducir, registros de la marca, informacion de las paginas web y fotografias sin
certificacion, sin indicar de cuando o de donde son, y dos dispositivos en CD que corresponde a
documentos escaneados que ya constan dentro del Legajo de Prueba I, por ende, no aportan nada nuevo.
Informacion que tal y como se desprende no cuenta con los requerimientos establecidos por Ley, para

su adecuada valoracion en sede administrativa.

Por otra parte, tal y como se desprende del expediente bajo estudio la parte recurrente incorpora
nuevamente los elementos de pruebas ante este Tribunal, traducidos oficialmente y que se encuentran
visibles de folios 80 al 82 y del 88 al 297 del expediente. Sin embargo, estos documentos no se
encuentran debidamente certificados, careciendo de esa manera de los requisitos formales que
establece nuestra legislacién para ser tomados en consideracion como sustento base de los argumentos
en que se fundamenta la presente accién de nulidad del registro inscrito FORCE 1, en clase 25
internacional, propiedad de la empresa DISA BRASILENAS S.A.

En el presente caso la declaracion jurada (v.f 80 al 82), si bien se complementa con los diferentes
anexos citados en la lista de prueba, estos no estan debidamente certificados conforme lo requiere el

ordenamiento juridico nacional, sean emitidos en el extranjero o en territorio nacional.

Los articulos 294 y 295 de la Ley General de Administracion Publica, establecen los requisitos que
deben presentar los documentos presentados como prueba, para ser valorados por la Administracion

Publica, a saber:

Acrticulo 294.-Todo documento presentado por los interesados se ajustara a lo siguiente:
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a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberé legalizarse;

b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, debera acompafarse su traduccion, la cual
podra ser hecha por la parte.

Articulo 295.-Los documentos agregados a la peticion podran ser presentados en original
0 en copia auténtica, y podra acompafiarse copia simple que, una vez certificada como fiel

y exacta por el respectivo Despacho, podra ser devuelta con valor igual al del original.

Sumado a esto la Direccion Nacional de Notariado ente encargado de la organizacion y fiscalizacion
de la funcion notarial costarricense, mediante los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio

Notarial, prevé ciertos requisitos para la certificacion de copias, como las aportadas en los anexos:

Acrticulo 16. Certificacidn de copias. En los casos en que se certifiquen copias como fieles
y exactas de los originales, cada copia debera ser numerada y contar con la firmay el sello
del notario, haciendo constar en la razén de certificacion la cantidad de copias y una

descripcion sucinta del contenido del documento.

La apostilla tiene como efecto autenticar la firma de quien realizé la declaracion jurada, pero no
autentica el contenido del documento. Este contenido se podria completar con los anexos presentados
en el tanto contaran con las certificaciones de ley, hecho que no se da en el presente caso. La validez,
certeza e idoneidad de los documentos adjuntos no se manifiesta, por carecer de estos requisitos

expresamente requeridos por la ley.

Todos los documentos anexados a la declaracion jurada no cuentan con los requisitos minimos que
prevén los articulos citados son simples copias sin certificar y los certificados de registro de otros paises

no cuentan con la legalizacion requerida, por lo tanto, no pueden ser valorados por la administracion
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para tener por acreditada la notoriedad de la empresa oponente.

No puede el Tribunal acreditar la notoriedad del signo oponente, pues debe sujetarse al principio de

legalidad contenido en el articulo 11 de la Ley General de Administracion Publica, que dice:

“... 1. La Administracion Publica actuara sometida al ordenamiento juridico y solo podra
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios publicos que autorice dicho
ordenamiento, segun la escala jerarquica de sus fuentes. 2. Se considerara autorizado el
acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido,

aunque sea en forma imprecisa. ...”.

La prueba aportada no cumple con los requisitos que prevé la ley por lo que el Tribunal no puede
tomarla en cuenta para acreditar la notoriedad en Costa Rica del signo AIR FORCE 1, por parte de la
empresa NIKE INNOVATE C.V.

Es importante recalcar que el Tribunal en su afan y deber de la basqueda real de los hechos, realiz6
una serie de prevenciones dirigidas a que se aportara prueba que cumpliera con los requisitos de ley y
valiera para reconocer la notoriedad del signo conforme a los criterios establecidos en el articulo 45 de
la ley de rito. Entre las que tenemos: En fecha 10 de junio de 2015 se concedio la audiencia para
presentar los alegatos y otras pruebas (v.f 68), que mediante el auto de las 10:45 horas del 15 de julio
de 2015 se solicito certificar, legalizar, apostillar y traducir segin corresponda conforme a los
requisitos de ley (v.f 83), y aun asi no se aport6 la prueba requerida para demostrar la notoriedad del
signo oponente AIR FORCE 1.
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En consecuencia, la prueba presentada no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los
requisitos del articulo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no es aplicable la proteccion
del articulo 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, ni asi los articulos
de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca
calificada como notoria. Al no demostrar la notoriedad de sus marcas, no se demuestra algun acto de

competencia desleal por parte del solicitante, ni de mala fe como lo quiere hacer ver el recurrente.

En consecuencia de lo anterior, no se logra demostrar la notoriedad por parte de la empresa NIKE
INNOVATE de su marca AIR FORCE 1, a pesar de las prevenciones realizadas por este Tribunal,
mediante el auto de las 10:45 horas del 15 de julio de 2015, en aras de contar con la prueba que
demostrara la notoriedad de la marca conforme los parametros establecidos en la normativa vigente:
articulo 45 de la Ley de Marcas, y la Recomendacion Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la
Proteccién de las Marcas Notoriamente Conocidas, los cuales no fueron cumplidos y la prueba no fue
presentada conforme las disposiciones legales vigentes.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar
sin lugar el recurso de apelacion presentado por el Lic. Jorge Tristan Trelles, apoderado especial de
NIKE INNOVATE C.V, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial

alas 11:37:21 horas del 6 de noviembre de 201, la cual se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del
Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de
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marzo de 2009, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que
anteceden, este Tribunal declara sin

lugar el recurso de apelacion presentado por el Lic. Jorge Tristan Trelles, apoderado especial de NIKE
INNOVATE C.V, en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las
11:37:21 horas del 6 de noviembre de 2014. Se da por agotada la via administrativa. 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

Leonardo Villavicencio Cedefio llse Mary Diaz Diaz

Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.
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