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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0169-TRA-PI

OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DE SERVICIOS
LA UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA S.R.L., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTES DE ORIGEN ACUMULADOS 2019-2181 Y 2019-2262

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0425-2021

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

con nueve minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la abogada Kattia Vargas
Alvarez, cédula de identidad 1-0952-0076, vecina de Escaz(, en su condicion de apoderada
generalisima sin limite de suma de la sociedad LA UNICA INTERNACIONAL SONORA
SANTANERA S.R.L., organizada y existente conforme las leyes de la Republica de México,
domiciliada en Distrito Federal, Leon Caballo N. 89 esq. Constantino Col. Vallejo.
Delegacion Gustavo A. Madero, México; apoderada general de la sociedad LA
INTERNACIONAL SONORA SANTANERA S.A. DE C.V., con domicilio en México,
Distrito Federal, hoy Ciudad de México, México; en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:20:44 horas del 12 de febrero de 2021.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de marzo de 2019, la abogada
Kattia Vargas Alvarez, de calidades indicadas en su condicion de apoderada generalisima sin
limite de suma de la empresa LA UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA

S.R.L., solicitd la inscripcion de la marca de servicios “&&#, para proteger y distinguir en
clase 41 de la nomenclatura internacional: servicios de actividad musical, conjunto (sic) o
orquesta que interpretard piezas musicales, propias o de otros canta autores en el territorio

nacional.

Una vez publicados los edictos de aviso de la solicitud de la marca de servicios indicada y
dentro del plazo de ley, en escrito recibido por el Registro de la Propiedad Intelectual el 29
de julio de 2019, la abogada Viviam Quesada Rodriguez, titular de la cédula de identidad 1-
0563-0724, vecina de Heredia, representante legal de la sefiora Yolanda Almazéan Ortiz,
ciudadana mexicana, documento de identificacion 1467033368565, con residencia en calle
Corumba 528, colonia Valle del Tepeyac, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, interpuso

oposicion a la inscripcion del signo solicitado.

Ademas, mediante solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 13 de
marzo de 2019, las sefioras: Rosalba Becerril VVelasquez, ciudadana mexicana, identificacion
1467033368565 y Yolanda Almazan Ortiz, de calidades conocidas, ambas con domicilio en
Fuente del Amor 77, colonia Fuentes del Pedregal. C.P. 14140, Ciudad de México - México;
solicitaron la inscripcion de la marca de servicios “SONORA SANTANERA”, para
proteger y distinguir en clase 41 internacional: servicios de entretenimiento, la que se
tramitaba bajo el expediente 2019-2181 y fue suspendido hasta la resolucion de la solicitud
planteada por la empresa LA UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA S.R.L.

Posterior a la publicacion de los edictos correspondientes al tramite de solicitud de
inscripcion de la marca “SONORA SANTANERA”, la representacion de la empresa LA
UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA S.R.L., present6 oposicion.
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Por consiguiente, el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:27:04 horas del 30 de
agosto de 2019, procedi6 con el levantamiento del suspenso del expediente 2019-2181 y

acumuld los expedientes de mérito sean los nimeros 2019-2181 y 2019-2262.

Mediante resolucion final dictada a las 10:20:44 horas del 12 de febrero de 2021, el Registro
de la Propiedad Intelectual resolvio:

“...1. Declarar sin lugar la oposicion planteada por VIVIAN QUESADA RODRIGUEZ
actuando como apoderada especial de YOLANDA ALMAZAN ORTIZ en el expediente

2019-2181, contra la marca 3’% solicitada por KATTIA VARGAS ALVAREZ
apoderada generalisima de LA UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA
S.R.L. (...) Il Declarar sin lugar la oposicion planteada por KATTIA VARGAS
ALVAREZ apoderada generalisima de LA UNICA INTERNACIONAL SONORA
SANTANERA S.R.L. en el expediente (sic) 2019-2662 de la marca SONORA
SANTANERA solicitada por YOLANDA ALMAZAN ORTIZ y ROSALBA

BECERRIL VELASQUEZ, en condicion personal. 1V. Denegar los signos e
expediente 2019-2181, solicitado por KATTIA VARGAS ALVAREZ apoderada
generalisima de LA UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA S.R.L. y
SONORA SANTANERA, expediente 2019-2262, YOLANDA ALMAZAN ORTIZ y
ROSALBA BECERRIL VELASQUEZ, en condicion personal. V. Declarar no acreditados

ni el uso anterior ni la notoriedad de los signos “SONORA SANTANERA” y & -y
alegados por las partes. V1. Denegar la solicitud de medida cautelar solicitada por VIVIAN
QUESADA RODRIGUEZ actuando como apoderada especial de YOLANDA
ALMAZAN ORTIZ...”.

Inconforme con lo resuelto, las sefioras Yolanda Almazan Ortiz y Rosalba Becerril

Velasquez, mediante escrito presentado electronicamente ante el Registro de la Propiedad
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Intelectual el 23 de febrero de 2021, interpusieron recurso de apelacion (folios 2371 a 2378
del tomo VIII del expediente principal); el que el Registro mediante resolucion dictada a las
10:40:32 horas del 26 de marzo de 2021 lo rechaza por extemporaneo (folios 2390 a 2391

del tomo VI del expediente de origen).

Asimismo, la representacion de las empresas LA UNICA INTERNACIONAL SONORA
SANTANERA S.R.L. y LA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA S.A. DE C.V,,
apela la resolucién final y manifiesta en sus agravios, que el signo SONORA SANTANERA,
maés conocida como LA UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA, es una de
las agrupaciones mas importantes y famosas de la Musica tropical mexicana que se ha
consolidado popularmente mediante un estilo singular, la cual se ha presentado
continuamente en Costa Rica por muchos afios y sin interrupciones, realizando
presentaciones para homenajear el dia de las madres, siendo que desde los afios 70 dicho
grupo ha alternado con grupos nacionales entre ellos: Los Hicsos, Paco Navarrete, Sus
Diamantes, Los Brillanticos, Via Libre, Grupo La Pandilla, La Solucion, Grupo Kalua, Grupo

Calle 8 y La Filarmdnica de Costa Rica.

Agrega la recurrente, que los sefiores Arturo Ortiz Arias y Antonio Méndez Hernandez, son
propietarios accionistas y representantes de la sociedad LA INTERNACIONAL SONORA
SANTANERA S.A. DE C.V., inscrita el 28 de febrero de 1996 en México; y que solicitaron
el 16 de julio de 2007 ante el Registro de la Propiedad Intelectual el nombre comercial “LA
INTERNACIONAL SONORA SANTANERA”, inscrito el 13 de junio de 2008, registro
176281, en clase 49 internacional que protege y distingue: un establecimiento de actividad
musical, conjunto (sic) o orquesta que interpretara piezas musicales propias o de otros canta
autores en el territorio nacional; ademas ese registro le otorga el derecho de cualquier
presentacion a traves de su grupo musical, por tal razon la marca de servicios “LA UNICA
INTERNACIONAL SONORA SANTANERA”, que se desea inscribir en clase 41

internacional, pertenece a los sefiores Ortiz Arias y Méndez Hernandez, siendo los mismos
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duefios de la sociedad LA UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA S.R.L.,
conformando ambas sociedades un mismo grupo de interés econémico, ostentando la

titularidad, el uso anterior, constante e ininterrumpidamente en Costa Rica.

Continta manifestando la apelante, que la sefiora Yolanda Almazéan Ortiz, es duefia de la
Reserva de Derechos de Autor en la Ciudad de México, después del fallecimiento del sefior
Colorado Vera, recibiendo todas las regalias de ejecucion de los temas escritos por el sefior
Carlos Colorado Vera, y una compensacion financiera por el uso de sus obras por parte de
terceros; a pesar de que el certificado de reserva de derechos al uso exclusivo y la renovacién
de reserva de derechos al uso exclusivo, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho del
Autor de México a la sefiora Almazan Ortiz, son emanados y vigentes segun la legislacion
Mexicana, estos no tienen la eficacia necesaria de respaldar la titularidad requerida en la
legislacion costarricense del nombre SONORA SANTANERA, siendo los Unicos titulares
sus representados, y al no encontrarse dicha figura regulada en la legislacion no se pueden
reconocer estos derechos que derivan de una figura juridica reconocida en México, y que no
existe en Costa Rica; razon por la cual el hecho de ser titular de una reserva de derechos para
un nombre artistico no acredita el uso del mismo, quedando demostrado que el nombre
artistico siempre lo han usado sus representados como grupo musical de LA ORQUESTA
LA UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA.

Asimismo indica la apelante, que la marca de servicios de LA UNICA INTERNACIONAL
SONORA SANTANERA en clase 41 (disefio), no es susceptible de causar confusion al
consumidor ni directa (servicios) o indirecta (asociacion empresarial), ya que ambas
empresas pertenecen a los mismos propietarios y el publico en general como el consumidor
reconocen desde hace afios el nombre SONORA SANTANERA, como a sus propietarios,
accionistas e integrantes de la ORQUESTA LA UNICA INTERNACIONAL SONORA
SANTANERA,; quedando demostrado que la ORQUESTA LA UNICA INTERNACIONAL
SONORA SANTANERA, ha utilizado su nombre SONORA SANTANERA desde los afios
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70 en Costa Rica.

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

hechos con tal caracter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el nombre comercial
LA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA, registro 176281, inscrito desde
el 13 de junio del 2008, propiedad de LA INTERNACIONAL SONORA
SANTANERA S.A., para proteger y distinguir: un establecimiento dedicado a
actividad musical, conjunto (sic) o orquesta que interpretara piezas musicales, propias
0 de otros canta autores musicales ubicado en distrito federal México (folio 11 a 12
del tomo | del expediente principal).

2. Las empresas LA UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA S.R.L.,
y LA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA S.A. DE C.V., pertenecen al
mismo grupo econdémico, como se logra comprobar mediante las escrituras nimeros:
22.958'y 22.959, referentes a las actas de asamblea ordinaria de accionistas celebradas
el 20 y 21 de julio de 2021, protocolizadas el 23 de agosto de 2021 ante la notaria
publica numero 12 del licenciado Sergio Barragan Mejia. (Folios 779 a 787 y 825 a
833 del legajo digital de apelacion).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
encuentra hechos con tal caracter que sean de relevancia para el dictado de la presente

resolucion.

CUARTO. Advierte este Organo de Alzada, que el Registro de la Propiedad Intelectual en
la resolucion de las 10:20:44 horas del 12 de febrero de 2021, realiza el analisis de los signos

de conformidad con el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos,
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7978, (en adelante Ley de marcas); siendo lo correcto la aplicacion del inciso d) del citado
articulo, por cuanto el signo inscrito objeto del presente asunto es un nombre comercial. Lo
anterior evidencia ser un simple error material que no acarrea la nulidad de lo actuado por el
Registro, toda vez que, a pesar de ese error, hizo una correcta identificacion de los signos en
pugna. Por ello, 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. DOCUMENTO PARA ACREDITAR
EL VINCULO COMERCIAL. En el caso que nos ocupa el Registro de la Propiedad

Intelectual en su resolucion final denego la solicitud de inscripcion de la marca de servicios

* por derechos de terceros.

Por su parte, la representacion de las empresas LA UNICA INTERNACIONAL SONORA
SANTANERA S.R.L., y LA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA S.A. DE C.V,,
alega en su apelacion, que la marca de servicios de LA UNICA INTERNACIONAL
SONORA SANTANERA en clase 41 (disefio), no es susceptible de causar confusion al
consumidor ni directa (servicios) o indirecta (asociacion empresarial), ya que ambas
empresas pertenecen a los mismos propietarios y el pablico en general como el consumidor
reconocen desde hace afios el nombre SONORA SANTANERA, como a sus propietarios,
accionistas e integrantes de la ORQUESTA LA UNICA INTERNACIONAL SONORA
SANTANERA.

Vistos los agravios de la apelante, es importante delimitar el analisis que se hace en este
procedimiento por parte del Tribunal. Si bien en el expediente principal el Registro analiz6 otras
figuras juridicas por motivo de oposiciones a la marca que aqui se estudia y medidas cautelares

solicitadas, la tnica apelante consolidada es la abogada Kattia VVargas Alvarez, en la calidad
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que se indica y su agravio se subsume a la figura de un mismo grupo de interés econémico.

Por esa razén, este Tribunal Gnicamente va a conocer la parte del POR TANTO de la

s . . ol ,
resolucion que se apela y que tiene que ver con la denegatoria de la marca g@&.

En cuanto al tema de los grupos de interés econémico, es innecesario resaltar, que este tipo de
estrategias tienen como finalidad unir los esfuerzos empresariales, para en conjunto establecer
una forma de promocién, venta o distribucion de los servicios que representa el signo, por lo
que no existe una competitividad o bien rivalidad de intereses que puedan lesionar los derechos
del publico destinatario de los servicios.

Efectivamente se comprob6 con la prueba para mejor resolver pedida por el Tribunal a la
apelante, y que corresponde a las actas de asambleas ordinarias de accionistas llevadas a cabo
los dias 20 y 21 de julio de 2021, protocolizadas ante la notaria publica nimero 12 del Notario
Publico mexicano Sergio Barragadn Mejia, niUmeros 22.958 y 22.959, debidamente apostilladas
segun consta a folios 779 a 787 y 825 a 833 del legajo digital, que ambas empresas constituyen
un mismo grupo empresarial y como tal no existe entre ellas una competitividad o rivalidad de
intereses que puedan lesionar los derechos del publico destinatario de los servicios. Tal como
lo indica la apelante, el puablico en general como consumidor reconocen desde hace afios el
nombre SONORA SANTANERA, como a sus integrantes de la ORQUESTA LA UNICA
INTERNACIONAL SONORA SANTANERA, la que desde vieja data se ha presentado en
diferentes escenarios en Costa Rica, haciendo uso de su nombre en forma constante dentro
del territorio costarricense, lo cual se encuentra ampliamente probado mediante las copias

certificadas que constan en el expediente en relacion con la trayectoria de esa orquesta.

Ante ello, el signo propuesto no infringe lo dispuesto en el articulo 8 inciso d) de la Ley de
marcas, por cuanto el nombre comercial inscrito LA INTERNACIONAL SONORA
SANTANERA, registro 176281, cuyo titular es LA INTERNACIONAL SONORA
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SANTANERA S.A., por lo dicho, no constituye un impedimento legal para que la empresa
solicitante LA UNICA INTERNACIONAL SONORA SANTANERA S.R.L., acceda al

registro de la marca propuesta &

Por lo anterior, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelacion interpuesto por la
abogada Kattia Vargas Alvarez, en la condicion con que comparece en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:20:44 horas del 12 de febrero de
2021, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continGe con el tramite de

inscripcion de la marca de servicios @™ para proteger y distinguir en clase 41 de la
nomenclatura internacional: servicios de actividad musical, conjunto (sic) o orquesta que

interpretara piezas musicales, propias o de otros canta autores en el territorio nacional.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de
apelacion interpuesto por la abogada Kattia VVargas Alvarez, en su condicion de apoderada
generalisima sin limite de suma de la sociedad LA UNICA INTERNACIONAL SONORA
SANTANERA S.R.L., y apoderada general de la sociedad LA INTERNACIONAL
SONORA SANTANERA S.A. DE C.V., en contra de la resolucion dictada por el Registro
de la Propiedad Intelectual a las 10:20:44 horas del 12 de febrero de 2021, la que en este acto

se revoca parcialmente para que se continde con el tramite de inscripciébn como marca de

servicios | " para proteger y distinguir en clase 41 de la nomenclatura internacional:
servicios de actividad musical, conjunto (sic) 0 orquesta que interpretara piezas musicales,
propias 0 de otros canta autores en el territorio nacional. En todo lo deméas se mantiene
incélume la resolucion venida en alzada. 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
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de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de
este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolucion que se
dejaré 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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MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION
T.E: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33

INSCRIPCION DE LA MARCA
TE: OPOSICION A LA INSCRIPCION DE LA MARCA
TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TNR: 00.42.55
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