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RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2016-0556-TRA-PI

Oposicion a la solicitud de inscripcion de marca de fabrica y comercio: “MFLOX DM”
AVENTISUB Il INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen nimero 2016-1607)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0282-2017

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

cuarenta y cinco minutos del quince de junio del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacion interpuesto por el licenciado José Antonio
Mufioz Fonseca, mayor, casado una vez, abogado, de nacionalidad costarricense, cédula de
identidad nUmero uno-cero cuatrocientos treinta y tres, cero novecientos treinta y nueve, en su
condicion de apoderado especial de la compafiia AVENTISUB Il INC, en contra de la
resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:46:43 horas del 22 de
setiembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el
diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, la sefiora Rebeca Villalobos VVargas, mayor, soltera,
empresaria, cédula de identidad nimero uno-quinientos sesenta y tres-ciento ochenta y seis, en
su condicion de apoderada especial de la ASOCIACION DE SERVICIOS MEDICOS PARA
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EL BIEN SOCIAL (ASEMBIS), con cédula de persona juridica nimero tres-cero cero dos-
ciento dieciséis mil ochocientos ochenta y seis, organizada y existente bajo las leyes de Costa
Rica, con domicilio social en Purral de Guadalupe, Goicochea, detras del templo Catolico,
solicitd en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripcion del signo “MFLOX DM” como
marca de fabrica y de comercio para proteger y distinguir, “productos farmacéuticos, e
higiénicos, y sanitarios para uso médico, bebidas dietéticas, para uso medicinal, alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, complementos alimenticios para
personas, emplastos, material para apositos y vendajes materiales para empastar dientes y para

improntas dentales, desinfectantes”, en clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza.

SEGUNDO. Los edictos para oposiciones fueron publicados los dias veintiuno, veintidos y
veinticinco de abril del dos mil dieciséis, en el Diario Oficial La Gaceta nimeros setenta y uno,
setenta y siete, y setenta y ocho, y dentro del plazo conferido el sefior José Antonio Mufioz
Fonseca, en su condicion de apoderado especial de la compafilia AVENTISUB Il INC., se
opuso a la solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio “MFLOX DM” en clase
5 de la Clasificacion Internacional de Niza, solicitada por la sefiora Rebeca Villalobos Vargas,
en representacion de la ASOCIACION DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL BIEN
SOCIAL (ASEMBIS), tramitada bajo el expediente 2016-1607.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion final de las
09:46:43 horas del 22 de setiembre del 2016, declara sin lugar la oposicion presentada contra la

solicitud de inscripcion de la marca MFLOX DM, en clase 5 internacional, la cual acoge.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro
de octubre del dos mil dieciseis, el licenciado José Antonio Mufioz Fonseca, en representacion
de la empresa  AVENTISUB Il INC., interpuso recurso de revocatoria con apelacion en
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subsidio, en contra la resolucion supra citada, y el Registro referido, en resolucion dictada a las
08:58:29 horas del 6 de octubre del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el

recurso de apelacion, y por esta circunstancia es que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que 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 a la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion, previas

las deliberaciones de ley.
Redacta la juez Urefia Boza, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como
hechos probados con tal caracter relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa
AVENTIS HOLDINGS INC, la marca de fabrica MAALOX, en clase 5 Internacional, bajo el
registro nimero 62306, la cual protege y distingue, “productos para el tratamiento de la Ulcera

péptica e hiperacidez géastrica”. (Ver folios 24 y 25 del legajo de apelacion).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra
hechos con influencia para la resolucién de este asunto, que pudieran tener el caracter de no

probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se solicita la
inscripcion de la marca de la marca de fabrica y de comercio MFLOX DM para proteger y

distinguir en clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza, “productos farmacéuticos, e
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higiénicos, y sanitarios para uso médico, bebidas dietéticas para uso medicinal, alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, complementos alimenticios para
personas, emplastos, material para apositos y vendajes materiales para empastar dientes y para
improntas dentales, desinfectantes”. El Registro de la Propiedad Industrial le dio la publicacion
de edicto y se opuso la representacion de la compafiia AVENTISUB Il INC., argumentando
que su representada es titular de la marca MAALOX en clase 5 de la Clasificacién Internacional
de Niza, inscrita bajo el registro numero 62306. Aduce, que la marca MFLOX DM es grafica
y fonéticamente similar a la marca de su representada y de igual manera pretende ser registrada
en la misma clase. Dicha semejanza grafica y fonética provocaria un evidente riesgo de
confusidn al consumidor, transgrediendo los derechos otorgados a la compafila AVENTISUB

11 INC., por medio del registro de su marca.

El Registro haciendo el cotejo de los signos en conflicto, mediante resolucion final dictada a las
09:46:43 horas del 22 de setiembre del 2016, declara sin lugar la oposicion presentada en contra
de la solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y de comercio MFLOX DM, en clase 5 de

la Clasificacion Internacional de Niza, la cual acoge.

La representacion de la empresa recurrente inconforme con lo resuelto, presenta recurso de
apelacion y argumenta: 1.- Que su representada es titular de la marca MAALOX desde 1982.
2.- La marca solicitada MFLOX MD es fonética y graficamente similar a la marca de su
representada y de igual manera pretende ser registrada en la misma clase, lo que provocaria un
evidente riesgo de confusion al consumidor, transgrediendo los derechos otorgados a
AVENTISUB por medio del registro de su marca. 3.- Que la marca solicitada reproduce de
manera integra la marca registrada de su representada. 4.- Que entre el signo solicitado y el

signo inscrito existe un elevado riesgo de asociacion ya que los consumidores pueden pensar
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que entre la marca de la cual su representada es propietaria y el signo que se pretende inscribir,

existe una relacién comercial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso concreto, teniendo en cuenta que el apoderado
de la empresa opositora deja ver que entre el signo de su representada MAALOX el cual fue
presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 30 de noviembre de 1982, e inscrito bajo el
registro nimero 62306, desde el 21 de junio de 1983, en clase 5 de la Clasificacion Internacional
de Niza, y el signo solicitado MFLOX DM, existe similitud grafica y fonética. Al respecto, es
importante sefialar, que tal manifestacion, no es admisible; toda vez, que si bien ambos signos
concuerdan desde el punto de vista grafico, en algunas letras, laM, L, O y la X, se puede percibir
que la marca solicitada no incluye las vocales AA por el contrario incorpora la consonante F,
por lo que la posicion y las otras letras DM que componen el conjunto marcario propuesto
producen visualmente un grado de diferenciacion importante, en el sentido que le permite a la
marca que se pretende registrar distinguirse de otros signos que se encuentran en el mercado, en
el caso concreto, de la marca inscrita MAALOX. Por lo que no existe riesgo de confusién

alguna como lo pretende hacer ver la representacién de la empresa recurrente.

Desde la perspectiva fonética, no se produce ninguna confusion, en virtud que la letra M sin
unién de vocales al inicio en la solicitada y las cuales como puede apreciarse si existen en la
marca inscrita provoca que se de la suficiente diferencia al momento de pronunciar ambas

palabras, ademas de las letras DM al final de la marca que se aspira registrar.

Estos elementos hacen que el signo solicitado cuente con los requisitos necesarios para
considerarse como marca Yy evitan que se presenten similitudes que puedan generar riesgo de
confusion y riesgo de asociacion empresarial. De ahi, que no lleva razon la representacion de

la apelante cuando manifiesta que la marca solicitada reproduce de forma integra la de su
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representada, ya que las diferencias entre los signos MFLOX DM (solicitado) y MAALOX
(inscrito), son suficientes para otorgarles la distintividad necesaria, para que el consumidor

pueda individualizar cada signo sin incurrir en los riesgos mencionados.

En el &mbito ideoldgico no se debe tener en cuenta el aspecto conceptual pues los signos

confrontados no tienen significado alguno.

Del cotejo realizado, es necesario resaltar que, al no ser el signo solicitado capaz de generar
riesgo de confusidn y riesgo de asociacion empresarial entre los consumidores con respecto al
inscrito, este cumple con el requisito fundamental que exige el articulo 2 y 3 de la Ley de
Marcas, cual es que el signo debe poseer capacidad distintiva, siendo factible su registro.

Asi, las cosas, y tomando en cuenta el analisis comparativo efectuado, se observa que la marca
de fabrica y de comercio solicitada MFLOX DM y el signo inscrito MAALOX, suscitan una
impresion gréfica y fonética de conjunto diferente, y es posible su coexistencia pacifica en el
mercado sin riesgo de que el publico consumidor pueda confundir un producto con otro o asociar
el origen empresarial de los mismos. De manera que al no quebrantar el signo solicitado el
articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta procedente
declarar sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por el licenciado José Antonio Mufioz
Fonseca, en su condicion de apoderado especial de la compafiia AVENTISUB 11 INC, en
contra de la resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:46:43

horas del 22 de setiembre del 2016, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29
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del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-
J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por

agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de
Apelacion interpuesto por el licenciado José Antonio Mufioz Fonseca, en su condicién de
apoderado especial de la compafiia AVENTISUB Il INC., en contra de la resolucién final
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:46:43 horas del 22 de setiembre del
2016, la que en este acto se confirma. 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

Kattia Mora Cordero llse Mary Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora
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OPOSICION A LA INSCRIPCION DE MARCA
TG: INSCRIPCION DE MARCA

TNR: 00:42:38
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