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RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0066-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo BADBOY (disefio)

Horizonte Fabricacéo Distribuicdo Importacéo e Exportacédo Ltda., apelante
Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7345-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N°1167-2011

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

diez minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la Licenciada Maria del Pilar
Lopez Quirds, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad numero uno-mil
sesenta y seis-seiscientos uno, representando a la empresa Horizonte Fabricacdo Distribuicéo
Importacdo e Exportagdo Ltda., organizada y existente de conformidad con las leyes de la
Republica Federativa de Brasil, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las once horas, dos minutos, veinticinco segundos del seis de diciembre

de dos mil diez.
RESULTANDO
PRIMERO. Que en fecha veinte de agosto de dos mil nueve, el Licenciado Edgar Ziircher

Gurdian, representando a la empresa Horizonte Fabricacdo Distribuicdo Importacdo e

Exportacdo Ltda., solicitd se inscriba como marca de fabrica y comercio del signo
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en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir bebidas refrescantes para
suplemento nutricional, bebidas isotdnicas conteniendo vitaminas y sales minerales, bebidas
isotonicas no alcoholicas, bebidas no alcohdlicas fortificadas con vitaminas y minerales,

bebidas fortificantes y energizantes para atletas (para uso no médico).

SEGUNDO. Que por resolucion de las once horas, dos minutos, veinticinco segundos del seis
de diciembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial rechazd el registro

solicitado.

TERCERO. Que en fecha veintidés de diciembre de dos mil diez, la representacion de la

empresa solicitante planteo recurso de apelacion contra de la resolucidn final antes indicada.

CUARTO. 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 contd con el Organo

Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Diaz Diaz; y
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CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente
resolucion se tiene por probado el registro de la marca de fabrica y comercio a nombre de 3-
101-521327 S.A. BAD BOY, registro N° 180801, vigente hasta el trece de octubre de dos mil
dieciocho, para distinguir en clase 32 cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no
alcoholicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas
(folios 14 y 15).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de

importancia para la presente resolucion.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL
APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la
existencia de identidad grafica, fonética e ideoldgica, ademas de relacion entre los productos,
establece la imposibilidad de coexistencia registral. Por su parte la representacion de la
empresa apelante alega en su escrito de contestacion a la audiencia conferida por este Tribunal
que la marca que se pretende inscribir no se analizd en su conjunto, y que es su disefio lo que
le otorga aptitud distintiva frente a la ya registrada, ademas de que la marca se encuentra

inscrita en otras latitudes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De previo a realizar el respectivo cotejo
entre los signos enfrentados, ha de indicar este Tribunal, como ya lo ha hecho en reiterada
jurisprudencia, que el registro previo en otros paises no hace causa a favor de la solicitud
planteada. Respecto de los registros extranjeros, se debe recordar que el derecho de marcas
estd fuertemente sujeto al principio general del derecho internacional que determina la
territorialidad de las leyes, el cual, ajustado al especifico caso de las marcas registradas, indica

que la proteccion que otorga un pais es efectiva tan solo dentro de sus fronteras, sin que pueda
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surtir efectos fuera de ellas. Su desarrollo lo encontramos en el Convenio de Paris, suscrito
por Costa Rica y por lo tanto parte del marco de calificacion registral, el cual, en su articulo 6

incisos 1) y 3) indica:

“Articulo 6

[Marcas: condiciones de registro, independencia de la proteccion de la misma marca
en diferentes paises]

1) Las condiciones de deposito y de registro de las marcas de fabrica o de comercio
seran determinadas en cada pais de la Unidn por su legislacion nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un pais de la Union, seré considerada como
independiente de las marcas registradas en los demas paises de la Union,

comprendiéndose en ello el pais de origen.”

Entonces, no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han
sido otorgados por otros paises, ya que dichos registros fueron otorgados por otros Estados y
bajo sus propias condiciones, y tan solo surten efectos dentro de sus propias fronteras, sin que
puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Los signos que se sometan al Registro de la
Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluados segun las leyes costarricenses, sin que
los registros foraneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que
cada pais tiene sus particularidades legales y sus anterioridades especificas. Por supuesto, que
existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al
supuesto en estudio. La presente jurisprudencia respecto a la validez de los registros
extranjeros ha sido sostenida y expuesta de forma mas amplia en los Votos 760-2008, 191,
555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 476, 480, 550, 609 y 693 de
2011.
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QUINTO. COTEJO MARCARIO. Expuesto lo anterior, y al referirse el tema bajo estudio
a la contradiccion planteada entre una marca inscrita y un signo solicitado, debe este Tribunal
avocarse a realizar el cotejo marcario entre ambos signos, segun las reglas que, numerus
apertus, establece el articulo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Los productos en uno y
otro caso estan evidentemente relacionados, ya que se refieren a bebidas, de diversos tipos,
pero bebidas al fin. Entonces, para poder permitir la coexistencia registral de los signos, su
propia conformacion ha de permitir que el consumidor pueda distinguir claramente entre ellos,
lo cual a criterio de este Tribunal no sucede. A nivel grafico, tenemos que en ambos casos el
elemento literal del signo lo conforman las palabras BAD BOY, por ello en cuanto a ese
componente hay identidad, la cual se repite a nivel fonético ya que las palabras se pronuncian
de igual forma. En cuanto al nivel ideoldgico, vemos como las palabras transmiten al
consumidor la misma idea, la de “chico malo”, idea que se ve reforzada en el signo solicitado
por la inclusion del dibujo de un cefio fruncido, como en sefial de enojo o molestia, por lo que
tal elemento gréfico tan solo viene a reforzar la idea principal expresada de forma literal. Por
ello es que el conjunto del signo solicitado, lejos de hacer diferenciar los productos en el
mercado, vendra a crear en el consumidor la idea de que la nueva marca es tan solo una
variacion de la ya existente, utilizada por un mismo origen empresarial para identificar a los
productos que, no siendo exactamente iguales a los previamente marcados, son una variacion
0 modalidad de éstos. Por ello es que es altamente probable que el consumidor se vea
confundido en su acto de consumo, lo cual es suficiente para denegar el registro solicitado.
Conforme a las consideraciones que anteceden, corresponde declarar sin lugar el recurso de

apelacion interpuesto contra la resolucion final venida en alzada, la cual se confirma.

SEXTO. 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, y 29 del
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Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J,

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 la Licenciada Maria del Pilar Lépez Quirés representando a la empresa
Horizonte Fabricacdo Distribuicdo Importacdo e Exportacdo Ltda., en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dos minutos, veinticinco
segundos del seis de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por
agotada la via administrativa. 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.

Norma Urefia Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES
MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

-TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
-TG. MARCAS INADMISIBLES
-TNR. 00.41.33
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