TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0361-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de Fabrica “SB CLASICOS” (DISENO)
WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2012-166)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N°1138-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con

cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelacién presentado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, mayor,
divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad numero uno- trescientos treinta y
cinco- setecientos noventa y cuatro , en su condicion de Apoderado Especial de WAL- MART
DE MEXICO S.A.B. DE C.V., sociedad organizada y existente bajo las leyes de México con
domicilio en México D. F., en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a las trece horas con veintiséis minutos y cincuenta y tres segundos del doce de

marzo de dos mil doce.
RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Enero
del 2012, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, de calidades y en su condicion dichas,
presentd solicitud de registro de la marca de fabrica “SB CLASICOS”, en clase 25 de la

clasificacion internacional, para proteger y distinguir: Vestidos; calzados; sombrereria

I1. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolucion dictada a las trece horas

con veintiséis minutos y cincuenta y tres segundos del doce de marzo de dos mil doce, dispuso:
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“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada
(...)".

I11. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la
Propiedad Industrial el 26 de Marzo del 2012, el Licenciado Vargas Valenzuela, en
representacion de WAL- MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V., apel6 la resolucion referida,

y por escrito presentado ante este Tribunal, expresé agravios.

IV. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y no se han
observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension de los
interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion fuera del plazo legal toda
vez que el Tribunal Registral Administrativo no conté con el Organo Colegiado del 12 de mayo
del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Norma Urefia Boza, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOQS. Este Tribunal enlista con tal

caracter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de ANGULO
OPUESTO S.A., cédula juridica tres- ciento uno- trescientos veinticuatro mil diez, se
encuentra inscrita la marca de comercio “KLASIKO”, bajo el nimero de registro 133672,
inscrita el 17 de Junio de 2002 vigente hasta el 17 de Junio de 2022, para proteger: Zapatos,
botas, zapatillas y vestidos. (Ver folios 46y 47).

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

TERCERO.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la
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Propiedad Industrial rechazd la inscripcion de la solicitud del signo “SB CLASICOS”
(DISENO), con fundamento en el literal a) y b) del articulo 8 de la Ley de Marcas y otros
Signos Distintivos, por cuanto, segun lo estimé dicho Registro, se comprueba que hay similitud
con la marca inscrita “KLASIKO”, nimero de registro 133672, siendo inminente el riesgo de
confusion en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afectando el derecho de
eleccion del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus
productos a través de signos marcarios creativos, siendo que ambas protegen productos

relacionados y vinculados en clase 25.

Por su parte, la empresa apelante, argumento en su escrito de expresién de agravios que no
concuerdan con el razonamiento esgrimido por la Oficina de Marcas debido a que existen
diferencias tanto conceptuales como de caracter grafico y fonético. Desde un inicio se ha
apuntado que los conceptos son distinguibles por sus diferencias gréficas y el disefio que
acomparia la marca solicitada que lleva una carga diferencial que le permite coexistir
registralmente. Indica que los productos van dirigidos a consumidores que tienen una idea clara
de lo que van a adquirir debido a la publicidad desplegada. Se aplica incorrectamente la Ley de
Marcas en este sentido por cuanto el hecho de contener una misma clase varios productos no
significa que deba rechazarse. Cita doctrina del autor Jorge Otamendi de su libro Derecho de
Marcas y sefiala que al comparar las marcas, como los productos que estas protegen pueden
coexistir registralmente sin ningin problema, y como estamos en una etapa inicial de
calificacion lo logico sera publicar el edicto correspondiente para determinar si algin
interesado desea interponer una oposicioén considerando que se pueden ver lesionados sus
derechos. También destaca que la ley permite que siendo marcas que poseen estructura
gramatical, y fonéticas distintas puedan coexistir en el mercado pues sus productos no pondran
en peligro de confusion al consumidor ya que los mismos no generan ninguna relacion de
vinculo en la mente del consumidor. Finalmente aduce el recurrente que por la forma de
diccion del costarricense, serd aun més sencillo determinar la diferencia de las marcas SB

CLASICOS y KLASIKO vya que ambas tienen una presentacion totalmente diferente al
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publico que provoca una idea totalmente diferente entre una y otra, permitiendo asi su

coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los alegatos de la
empresa apelante asi como de la prueba aportada y el proceso de confrontacién del signo cuyo
registro se solicita, con la fundamentacion normativa que se plantea, este Tribunal considera
que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del articulo 8 de la
Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé la

irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algtn derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registracion de un signo y por ende, otorgarle la
proteccion que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior
perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusion en cuanto al

origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los
productos o servicios que uno y otro distingan sean también iguales o relacionados, similitud

que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “KLASIKO”, vy la
solicitada “SB CLASICOS” presentan tales similitudes que impiden su coexistencia en el

mercado.

Realizada la confrontacion de la marca solicitada “SB CLASICOS” y la inscrita
“KLASIKO”, observa este Tribunal que presentan seis de sus letras en comun, configurandose
ademas una confusion visual, por la que puede provocarse equivocacion entre los consumidores
al existir relacion entre los productos, porque la marca inscrita es para “Zapatos, y vestidos”
entre otros productos que se encuentran incluidos dentro de la marca solicitada, advirtiendose
entre ellas una similitud grafica, fonética. Dentro del aspecto gréfico, el elemento distintivo y

unico de la marca inscrita son practicamente dos letras, siendo fonéticamente muy similares, de
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ahi que practicamente no existe diferencia entre ambas, lo que también conlleva a una similitud
en su pronunciacion y por ende en su audicion, de ahi que no sea posible aceptar la inscripcién
del signo que se propone en razon de que el signo solicitado no presenta una diferenciacion
sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir

registralmente con la marca inscrita.

En esta comparacién no sélo se advierte una similitud desde una perspectiva grafica, lo que
por si es motivo para impedir la inscripcion solicitada, sino que también podria producirse un
riesgo de confusion para el publico consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas,
debido a que dentro de los productos que pretende proteger el signo “SB CLASICOS” y los
amparados por la ya inscrita, se encuentra “Vestido y zapatos” o como lo pretende proteger la
marca solicitada “calzado” y el otros producto se encuentran relacionados con calzado como

sombrereria.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la
parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusion de que existen mas
semejanzas que diferencias, no existiendo una distincion suficiente que permita su coexistencia
registral, por cuanto no existe bastante distintividad que elimine el riesgo de confusion en el
que podria caer el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez
que el signo cuyo registro se solicita incluye dentro de sus distintos productos que estan
identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita,
ya que como bien sefiala el articulo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: “Para que exista
posibilidad de confusion, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino ademas que los
productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la
posibilidad de asociacion o relacion entre ellos”. Las reglas en esta norma establecidas
persiguen evitar la confusion del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, Y,
por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que
consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios

idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusion,
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principios que precisamente se encuentran en el articulo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucién, de conformidad con los articulos 25 de la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29
del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-]
publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via

administrativa.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se
declara sin lugar el Recurso de Apelacion formulado por el Licenciado Victor Vargas
Valenzuela, en representacion de la WAL- MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,, en contra
de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con
veintiséis minutos y cincuenta y tres segundos del doce de marzo de dos mil doce, la cual se
confirma, para que se deniegue la marca solicitada “SB CLASICOS” (DISENO).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, para
lo de su cargo. NOTIFIQUESE.

Norma Urena Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero 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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