TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0389-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “GALEXOS”

TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-5355)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1266-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas con treinta

minutos del veintidds de noviembre del dos mil doce

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Gaston Baudrit Ruiz, mayor, casado,
abogada, vecino de San José, cédula de identidad uno- quinientos noventa y nueve- cero setenta
y ocho, en su condicion de Apoderado Especial de la empresa TIBOTEC
PHARMACEUTICALS LTD., organizada y existente en Irlanda, en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y un minuto y

cincuenta y cinco segundos del primero de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de Junio
del 2011, el Licenciado Gaston Baudrit Ruiz, de calidades y condicion antes indicadas,

presento solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio “GALEXOS”, para proteger
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y distinguir: “preparaciones farmacéuticas de uso humano”, en clase 5 de la Nomenclatura

Internacional.

I1. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolucion dictada a las nueve horas
con cincuenta y un minuto y cincuenta y cinco segundos del primero de diciembre de dos mil

once, dispuso, rechazar la inscripcion de la solicitud presentada.

I11. Que inconforme con la citada resolucion, el Licenciado Baudrit Ruiz, mediante escrito
presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de Marzo del 2012, present6 recurso
de apelacion y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 contd con el Organo Colegiado del 12 de mayo
del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Diaz Diaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos
probados en la resolucion venida en alzada, este Tribunal enlista como unico hecho con tal
caracter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad
Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa MERCK SHARP & DOHME CORP.,
la marca de fabrica “ALEZQOS”, inscrita desde el 2 de Noviembre del 2007 hasta el 2 de
Noviembre del 2017, en clase 05 de la Clasificacion Internacional, para proteger y distinguir:
“Preparaciones y vacunas farmacéuticas ”. (Ver folios 33y 34).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADQOS. No existen Hechos no
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Probados de relevancia para la resolucion del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad
Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 8°, inciso a) de la Ley de Marcas y otros
Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca “ALEZOS”, dado que corresponde a una
marca inadmisible por derechos de terceros, asi se desprende de su analisis y cotejo con el signo
solicitado “GALEXOS”, al considerar que existe similitud grafica y fonética, y
consecuentemente la posibilidad de causar confusién en los consumidores al no existir
distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto ambas protegen los

mismos productos.

Por su parte, la apelante indica que entre el distintivo que se pretende inscribir y el inscrito no
existe posibilidad de confusion, fonéticamente la X exige utilizar un a/e/ corta de tal manera que
al pronunciarla aparecen al oido claramente distinguibles dos elementos/gale/seguido de
Ixos/precedido de la forzosa pausa fonética que se indica, y por el contrario el vocablo inscrito
fonéticamente discurre sin interrupciones para el oido:/alexos/ claramente distinguible, no
existiendo confusion fonética. Por Gltimo manifiesta que con solo fijar la mirada sobre ambos
vocablos en forma simultanea queda evidenciada la distintividad de un con respecto al otro por
lo que solicita que se acoja el presente recurso y se ordene la enmienda pertinente, continuandose

con las presentes diligencias hasta la inscripcién definitiva de la marca solicitada.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. Considera este Tribunal que no son de recibo los
argumentos de la gestionante, dado que, por el contrario a lo sostenido por ellos, del cotejo en
conjunto de la marca inscrita “ALEZOS” y la solicitada “GALEXOS” , se observa por parte de
este Organo Colegiado que la existencia de una similitud grafica y fonética tal, que podria
inducir a error o confusion al consumidor en el mercado, presentando ademas la particularidad
de que ambas marcas distinguen productos, comprendidos dentro de la clase 05 de la
nomenclatura internacional, lo cual obliga a que en la comparacién de ambos signos el criterio a
aplicar sea mas riguroso, por estarse ante marcas donde estd de por medio la salud humana,

existiendo un evidente riesgo de confusion para los consumidores.
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Se advierte con claridad, que ambos signos se componen casi en su totalidad por las mismas
letras con la tnica diferencia de una “G” al inicio de la solicitada y una “X” por una “Z” pero
que suenan muy parecido lo que hace que la pronunciacion sea muy similar, no teniendo su
terminacion una relevancia lo suficientemente grande como para hacer una distincion
significativa, lo mismo que la letra “G”, que no permite un grado de disimilitud como para
contrarrestar el impacto visual y auditivo que producen, por el contrario, vistas en su conjunto,
ambas contienen el mismo numero de silabas y en la misma disposicion, lo cual podria con

mayor probabilidad inducir a error al consumidor.

Precisamente, la igualdad existente en la disposicién de las vocales que muestran la
denominacién que se pretende inscribir respecto de la inscrita, provocan que ambos signos
presenten una pronunciacion muy similar, lo que a la postre suscita una falta de distintividad en
el signo propuesto “GALEXOS”.

Asimismo, ha de tenerse en consideracion, que como ambas marcas protegen productos
farmacéuticos para uso humano, se incrementa la posibilidad de que el consumidor confunda el
origen empresarial de los productos, lo cual podria suceder al momento de despacharse en los
establecimientos correspondientes, o al momento de solicitarse y elegirse el producto

farmacéutico, no llevando razén el apelante al aducir que no son similares.

Es menester resaltar, que de acuerdo con lo establecido en los instrumentos juridicos que rigen la
materia, la marca permite a su titular diferenciar en el mercado los productos o servicios
idénticos o similares, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (Articulo

2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos)

De lo anterior se colige, que la proteccion de la norma esta referida con especial particularidad a
la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercializacion del producto en
perjuicio del consumidor. EI numeral indicado, al igual que el articulo 15 de la Seccién Segunda
del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el

Comercio “ADPIC”, establecen, entre otras caracteristicas primordiales que debe poseer toda
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marca, la distintividad, al tener como funcion esencial el identificar un producto o servicio. Asi,
el empresario sea éste una persona fisica o juridica- que ofrezca en el mercado un producto con
el proposito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que
su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca que lo haga diferente de
otros bienes, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisicion del producto
con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad
radica en la relacién estrecha y directa que existe entre la denominacion y los productos o
servicios que se intentan proteger a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en
forma precisa los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que

se provoque confusion.

Lo anterior, deja claro que la legislacién marcaria, lo que pretende es evitar la confusion, por ello
se prohibe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, siendo
por ello esencial el examen de fondo de la marca solicitada que lleva a cabo el Registrador como
parte de su funcion calificadora, a efecto de determinar si ésta incurre en alguna de las
prohibiciones contempladas en el articulo 8° de la Ley de cita, en concordancia con el articulo 24
del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dandole de esa forma
reconocimiento juridico al titular de la marca inscrita y otorgandole el derecho exclusivo de
impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la

protegida (articulo 25 Ley de Marcas).

Asi las cosas, el hecho de que la marca solicitada “GALEXOS” no incluya dentro de sus
productos “vacunas”, no representa un elemento que logre establecer una diferenciacion tajante
que anule el riesgo de confusion en el pablico consumidor, pues los productos que distinguen
ambas marcas estan relacionados puesto que se encuentran dentro de los productos farmacéuticos

que se pueden expender en un mismo establecimiento mercantil.

Debe tenerse presente, que justamente la normativa marcaria, 10 que pretende es evitar esa
confusion del consumidor vy al tratarse de distinguir productos farmacéuticos, nuestros Tribunales

de Justicia, han mantenido en reiterados fallos una posicion firme, imponiendo que el examen de
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novedad ante tal circunstancia ha de hacerse mas riguroso y restrictivo por estar de por medio la
salud humana, por ello, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolucién No. 29-
88 de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988, sefial6 : ... lo ha sostenido esta Sala en reiterados
fallos "...conforme a la doctrina més autorizada y la jurisprudencia, cuando estan de por medio
productos medicinales, el examen de la novedad debe verificarse con mayor cuidado, en cuyo caso
se impone ser mas estricto sobre la apreciacion de similitudes gréficas o fonéticas a fin de evitar
confusién o error en el publico consumidor medio... a veces desprevenido o poco cuidadoso...”
(Resolucion N° 79 de las 14:30 horas de 12 de noviembre de 1986)”.

En tal sentido, considera este Tribunal que ese leve cambio en el elemento denominativo que se
comprueba en ambos signos, no constituye un elemento lo eficazmente diferenciador como para
permitir la coexistencia registral, pues ya en la actividad comercial el publico consumidor puede

verse confundido ante la creencia de que se trata de un mismo medicamento.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislacion y jurisprudencia citadas, es
criterio de este Tribunal que, a la marca solicitada “GALEXOS” para distinguir entre otros
productos farmacéuticos, en clase 5 de la nomenclatura internacional, no podria autorizarsele su
inscripcion, conforme lo peticionado, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad el
inciso a) y b) del articulo 8° de la Ley de Marcas, toda vez que guarda similitud con la marca
previamente inscrita “ALEZOS” vigente hasta el 2 de Noviembre del 2017, lo cual se encuentra
debidamente comprobado segun certificacion visible en el expediente y donde se evidencia que
protege igualmente productos farmacéuticos dirigidos al consumo humano, determinandose que
el signo propuesto no posee la aptitud suficiente para individualizar los productos en el mercado,
y ello por cuanto existe la probabilidad de poner al consumidor en riesgo de confusion, ya sea en

cuanto al origen empresarial o bien al realizar la eleccion del producto.

CUARTO. 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, y29 del
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Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de
30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del

2009, se da por agotada la via administrativa.
POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se
declara SIN LUGAR el Recurso de Apelacion presentado por el Licenciado Gaston Baudrit
Ruiz, en su condicion de Apoderado Especial de la empresa TIBOTEC
PHARMACEUTICALS LTD., en contra de la resolucién dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y un minuto y cincuenta y cinco segundos
del primero de diciembre de dos mil once, la cual se confirma, para que se niegue la inscripcion
de la marca propuesta “PAXAN”. 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

Pedro Daniel Suéarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33
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