TRIBUNAL

REGISTRAL

ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0123-TRA-PI

Solicitud de registro del nombre comercial del signo “SALSA CHINA TAIWAN RECETA
ORIGINAL”

DISTAIWANES SOCIEDAD ANONIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-10167)

Marcas y otros signos

VOTO 0474-2017

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

cincuenta minutos del veinte de setiembre del dos mil diecisiete.

Recurso de apelacion planteado por el licenciado Néstor Morera Viquez, mayor, casado una
vez, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad numero uno-mil dieciocho-novecientos
setenta y cinco, en su condicién de apoderado especial de la compafiia DISTAIWANES,
SOCIEDAD ANONIMA, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en
San José-Tibas de la esquina suroeste del Parque 175 metros al este, en contra la resolucion final

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:09:56 horas del 19 de enero del 2017.
RESULTANDO
PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de

octubre del 2016, el licenciado Morera Viquez, en la condicion indicada solicito la inscripcion

como nombre comercial del signo
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SALSA CHINA TAIWAN RECETA ORIGINAL

para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la fabricacion y comercializacion de
aderezos alimenticios [salsas], alimentos preparados en forma de salsas, aromatizantes en forma

de salsas concentradas, mezclas para salsas”.

SEGUNDO. Por resolucion de las 15:09:56 horas del 19 de enero del 2017, el Registro de la
Propiedad Industrial declar6 y ordend el archivo de la solicitud y del expediente.

TERCERO. Inconforme con la resolucion indicada, por escrito planteado ante el Registro de
la Propiedad Industrial el 01 de febrero del 2017, la representacion de la empresa solicitante

interpuso recurso de revocatoria con apelacion en subsidio en su contra.

CUARTO. EI Registro por resolucion de las 14:49:57 horas del 10 de febrero del 2017 declar6
sin lugar el recurso de revocatoria, y admitié el recurso de apelacién para ante este Tribunal por
resolucion de las 14:50:58 horas del 10 de febrero del 2017.

QUINTO. A la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que corresponde, y no se
han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension de
los interesados o la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion luego de las
deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Diaz Diaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Por la forma en que resuelve el presente
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asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado

de esta resolucion.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho
no probado Util para la resolucidn de este asunto, que la empresa DISTAIWANES, SOCIEDAD
ANONIMA no comprueba la autorizacion comprendida en el articulo 7 inciso m) de la Ley de

Marcas y Otros Signos Distintivos, sea, la respectiva autorizacion para el uso del nombre China

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se solicita la
inscripcion del nombre comercial “SALSA CHINA TAIWAN RECETA ORIGINAL?”, para
distinguir un establecimiento comercial dedicado a la fabricacion y comercializacion de
aderezos alimenticios [salsas], alimentos preparados en forma de salsas, aromatizantes en forma
de salsas concentradas, mezclas para salsas. El Registro de la Propiedad Industrial, en el analisis
que hizo a la solicitud del nombre comercial, de conformidad con el articulo 13 y 14 de la Ley
de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, de 6 de enero del 2000, le previno al solicitante,
mediante auto de las 14:56:50 horas del 18 de noviembre del 2016, entre otros, presentar las

autorizaciones correspondientes para el uso de CHINA TAIWAN.

El Registro mediante resolucidn final declaré el archivo de la solicitud y del expediente por el
incumplimiento de la prevencién y porque no logré la parte comprobar la distintividad

sobrevenida ni la notoriedad.

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la empresa solicitante alega: 1.- Que el signo y
la empresa son notorios en este pais desde 1969, al ser la Unica salsa china que se comercializa
en todas las cadenas de supermercados siempre con la misma certificacion. 2.- Que el signo es
notorio por antigliedad, extension geografica y posicionamiento en el mercado. 3.- Que los

requisitos formales exigidos, es para signos nuevos, pero no para aquellos que ya han tenido ese

\Voto 0474-2017 Pag. 3



TRIBUNAL

REGISTRAL

ADMINISTRATIVO

posicionamiento.4.- Que su no reconocimiento atenta contra los principios comerciales. 5.- Que
la doctrina costarricense como doctrina han provisto de casos de reconocimiento de distintividad

sobrevenida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo examen, se esta solicitando la inscripcion
del nombre comercial “SALSA CHINA TAIWAN RECETA ORIGINAL”, donde se puede
observar, que el distintivo que se intenta registrar utiliza dentro de su denominacion el nombre
de un pais, sea CHINA, por lo que el Registro hizo la prevencién correspondiente, aplicando
entre otras normas, el articulo 7 inciso m), y articulo 9 inciso i), ambos de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos. La utilizacion de estos numerales, se debe principalmente a lo que
dispone el articulo 68 de la citada ley, el cuél para el caso de los nombres comerciales, sefiala
que: “Un nombre comercial, su modificacion y anulacidn se registraran en cuanto corresponda,

siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”.

Partiendo de lo anterior, tenemos que de conformidad con lo que establece la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos, en su articulo 9, la solicitud de inscripcion de marca sera presentada
ante el Registro de la Propiedad Industrial, siendo examinada por un calificador de dicho
Registro, que verificara si cumple con lo dispuesto en la Ley de cita y su Reglamento, y en su
defecto notificara al solicitante para que subsane el error o la omisién dentro de un plazo de
quince dias habiles a partir de la notificacion, bajo apercibimiento de considerarse abandonada
(articulo 13 ibidem). En consecuencia, la normativa es clara en que, ante el apercibimiento de
algun requisito de forma, su omision es causal de rechazo de la gestion, acarreando el tener por

abandonada la peticién.

Ahora bien, merece tener presente el citado numeral 13 de la Ley de rito, que regula lo
concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para

el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos del articulo 9 de la Ley y las
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disposiciones reglamentarias, en su parrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la
omision de alguno de esos requisitos o cualquier ambigliedad que presente la solicitud, pero
siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince dias habiles y “[...] bajo apercibimiento de

considerarse abandonada la solicitud.”.

Con relacién a lo anterior merece recordar, que cuando se hace una prevencion ésta se convierte
en una “[...] advertencia, aviso [...] Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. [...]
Practica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo. [...]” (Guillermo Cabanellas.
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27° edicion, Editorial Heliasta. 2001. pag.
398); la no subsanacidn, la subsanacion parcial de los defectos sefialados, su cumplimiento fuera
del término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la
penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 13 de cita, el

abandono de ésta.

De tal forma que si a partir de la debida notificacion el solicitante no subsana los defectos de
forma sefialados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de analisis, no

se cumple entre otros con el punto primero de la objecién de forma, visible a folio 10 del
expediente principal, por lo que sobreviene la preclusion, la cual supone el agotamiento del
derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahi que el articulo 13 de la Ley de
Marcas autoriza al Organo Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas
etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas a este principio ante la omisién
de formalidades en el plazo estipulado, en consideracién del principio de celeridad del
procedimiento. EI operador juridico ante casos como éste, no le es posible hacer interpretacion
alguna, por cuanto el ordinal 13 es muy claro e imperativo de acatamiento obligatorio ante los
errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita. El hecho de no haber cumplido el apelante
con ese requisito de forma, el Registro declar6 el archivo de la solicitud del nombre comercial

y del expediente.
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Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en sus escritos de
apelacion y expresion de agravios, presentados los dias 01 de febrero del 2017 (folio 71 a 73 del
expediente principal), y 26 de junio del 2017 (folio 28 y 29 del legajo de apelacion), no logra
subsanar la objecion de forma que le advierte el Registro de la Propiedad Industrial en el auto
de prevencion de las 14:56:50 horas del 18 de noviembre del 2017, por el contario, la parte en

el escrito de apelacion manifiesta en lo que interesa:

“[...] NML- el articulo 9 inciso i), solicita aportar documentos a las autorizaciones
requeridas en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del articulo 7 y los incisos f)
y g) del articulo 8 de la presente ley, cuando sea, pertinente, se debe tener en
consideracion, que no se trata de un signo distintivo nuevo en el mercado, sino de un
signo que ha adquirido también, en virtud de su antigliedad y su reconocimiento, una
distintividad entre el publico consumidor [...]. El articulo 15.1 del Acuerdo Sobre los

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio [...].”

Y en su escrito de expresion de agravios, hace referencia al problema existente entre los paises

de la Republica Popular de China y Taiwan, indicando entre otros aspectos el siguiente:

[...] “IV.- A partir de la fecha del establecimiento de relaciones diplomaéticas entre la
Republica de Costa Rica y la Republica Popular de China, el Gobierno de la Republica
de Costa Rica rompera relaciones diplomaticas con Taiwan, cerrando su “Embajada” en

la otra parte y retirando su “personal de Embajada” [...].”

Como puede apreciarse, el solicitante en su escrito de apelacion se refiere a que su signo es
notorio y goza de distintividad sobrevenida, y en el escrito de expresion de agravios resalta lo
relativo a la situacion que existe entre los paises de Republica Popular de China y Taiwan, pero

en ningun momento aporta la autorizacion extendida por el pais competente.
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Este Tribunal a pesar que el solicitante no subsano los defectos de forma indicados en el término
establecido de conformidad con el articulo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,
procedio a solicitar nuevamente el requerimiento faltante, ello, de conformidad con el articulo
7 inciso m) de la citada Ley de Marcas, mediante auto de las 11:30 horas del 29 de agosto del
2017, para mejor resolver. La parte contesta la prevencion argumentando que la ruptura de las
relaciones con Taiwan hace imposible la obtencion de dicho documento porque se requiere que

el pais reconozca a Taiwan independiente de la RepUblica de China.

Consecuencia de lo indicado por la solicitante, este Tribunal concluye que la circunstancia
propia de lo que ocurre con las relaciones diplomaticas no excluyen o eximen de la aplicacion
de la ley por lo que se debe cumplir con lo ahi estipulado. De manera que resulta a todas luces
improcedente y no son de recibo las manifestaciones del apelante, ya que la presentacion de la
autorizacion del pais competente, es un requisito de forma segun se desprende claramente de
los articulos 7 inciso m), 9 inciso i), y 13, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
De ahi, que este Tribunal comparte la decision del Registro de la Propiedad Industrial, ya que
el no cumplimiento de ese requisito de forma es motivo suficiente para haber declarado el

archivo de la solicitud del nombre comercial y del expediente.

Por ultimo, y tomando en consideracion lo expuesto, no resulta factible acoger los agravios
planteados por el apelante, ya que como se indico, la inexistencia de relaciones diplomaticas
entre la Republica Popular de China y Taiwan, no es obice para incumplir lo preceptuado en la

normativa citada.

De acuerdo a los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar
el recurso de apelacion interpuesto por el licenciado Néstor Morera Viquez, en su condicién
de apoderado especial de la comparfiia DISTAIWANES, SOCIEDAD ANONIMA, en contra

de la resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:09:56 horas del
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19 de enero del 2017, la que en este acto se confirma.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior
recurso contra esta resolucion, 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada

la via administrativa.

POR TANTO
Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de
Apelacion presentado por el licenciado Néstor Morera Viquez, en su condicion de apoderado
especial de la compafiia DISTAIWANES, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolucion
final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:09:56 horas del 19 de enero del
2017, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la via administrativa. Previa constancia

y copia de esta resolucién que se dejaran en los registros que al efecto lleva este Tribunal,

devuélvase el expediente a la Oficina de origen. NOTIFIQUESE.

Norma Urefa Boza

Kattia Mora Cordero llse Mary Diaz Diaz

Roberto Arguedas Pérez Guadalupe Ortiz Mora
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EXAMEN DE MARCA
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TG. SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
TNR. 00.42.28
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