TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0381-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de marca de servicios: “CHARLEYS”
ALIMENTOS NACIONALES S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1074-2012)

[Subcategoria: Marcas y otros signos]

VOTO N°1271-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta

y cinco minutos del veintidos de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor,
divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad nimero 1-532-390, en su
condicion de apoderado especial de la empresa ALIMENTOS NACIONALES S.A, en
contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas

diecinueve minutos con treinta y un segundos del doce de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dia
tres de febrero de dos mil doce, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado,
portador de la cédula de identidad nimero 1-532-390, abogado, en su condicién de apoderado
de la empresa ALIMENTOS NACIONALES S.A, sociedad organizada y existente conforme

a las leyes de la Republica de Guatemala y domiciliada en la 12 avenida 0-69 zona 2, Mixco,
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Guatemala, Republica de Guatemala, solicitdé el registro de la marca de servicios
“CHARLEYS” en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de

restaurante, bar y cafeteria.”

SEGUNDO. Que mediante resolucién de las trece horas diecinueve minutos con treinta y un
segundos del doce de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvio:

“(...,) Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada. (...,).”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el
representante de la empresa ALIMENTOS NACIONALES S.A, interpuso recurso de

revocatoria con apelacién en subsidio, en contra la resolucion final antes referida.

CUARTO: EI Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion de las doce horas
cincuenta y un minutos con cero nueve segundos del treinta de marzo de dos mil doce,
resolvio; “(...,) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...,) Admitir el Recurso de

Apelacion ante el Tribunal de Alzada (...,).”

QUINTO. Que a la substanciacion del recurso presentado 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, o a la invalidez de lo actuado, dictandose esta
resolucion fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no conto

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

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como

hecho probado de relevancia para la resolucion de este proceso lo siguiente:
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= Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de
servicios “CARLOS’S CHARLIE'S”, registro niamero 100254, en clase 42 de la
Clasificacion Internacional de Niza, perteneciente a la empresa CENTRAL
ANDERSON'’S S.A DE C.V, inscrita desde el 03 de marzo de 1997 y vigencia hasta
el 03/03/2017, para proteger y distinguir: “Servicios prestados por el alojamiento,
alojamiento y comida por hoteles, pensiones y campamentos turisticos. Se
comprenden los servicios prestados para procurar alimentos y bebidas preparadas

para el consumo por medio de restaurantes, centros nocturnos.” (v. f. 13y 14)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no

encuentra hechos con este caracter para el dictado de la presente resolucion.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad
Industrial, resolvid rechazar la inscripcion de la solicitud presentada al ser inadmisible por
derechos de terceros, asi se desprende de su andlisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto
protegen servicios similares y relacionados. Que del estudio integral del signo propuesto, se
comprueba que hay similitud grafica y fonética, lo que puede causar confusion en los
consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e
individualizarlos. Que siendo inminente el riesgo de confusion en el consumidor al coexistir
ambas marcas en el mercado, se estaria socavando el derecho de eleccion de consumidor y
socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos
marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripcion, consecuentemente se
observa que la marca propuesta trasgrede el articulo 8 inciso a) y d) de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representacion de la empresa ALIMENTOS NACIONALES S.A, dentro de

sus agravios en términos generales manifesto; que su representada es una empresa con mas de
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25 afios de reconocimiento en Estados Unidos en el mercado de la comida rapida la empresa
se inicio en las franquicias en 1991, cuenta con establecimientos en centros comerciales
alrededor del mundo y aeropuertos internacionales. La cadena cuenta con méas de 430
restaurantes en 44 estados de Estados Unidos y en 16 paises distintos. La marca solicitada y
las marcas inscritas, no entran en conflicto entre si y pueden coexistir, debido a que del cotejo
marcario se observa que no existe riesgo de confusion, por cuanto se desprende que a nivel
grafico CHARLEY (DISENO) es una marca mixta, cuando se da un cotejo entre una marca
mixta y una denominativa, el aspecto visual es de suma relevancia, siendo que el consumidor
tendré expuesta y confrontadas dicha caracteristica frente a una marca que solo ofrece letras.
En el caso bajo analisis tenemos una marca registrada denominativa, y otra registrada mixta,
frente a una marca mixta. La marca solicitada mixta contiene como elemento principal un
disefio de un ovalo rojo que contiene la palabra CHARLEYS en letras blancas y cinco estrellas
amarillas en la parte superior. El disefio en este caso juega preponderante al ser una de los
factores tdpicos, logrando la diferenciacion para que pueda coexistir registralmente y
minimizando el riesgo de confusion. Sobre el principio de unicidad, el analisis debe ser
integral siendo la palabra CHARLEYS parte del conjunto, cuyo elemento principal es el
disefio. A nivel fonético, la palabra Charlie, en espafiol significa CARLOS que es un nombre
propio comun tanto en nuestra cultura, como su homologo en la cultura anglosajona. Y
conforme a la notoriedad de la marca solicitada, podemos establecer que existe una proteccion
adicional para las marcas que sean consideradas como notorias y claramente CHARLEYS
(DISENO) es una de ellas al ser notoriamente conocida en su pais de origen, Estados Unidos.
Se adjunta como prueba para acreditar la notoriedad copias certificadas de las paginas web:

www.charleys.com/franchising/location-available, www.franchising.com/news/20111002

charleys philly steaks opens doors in colum bus. htm, www.nrn.com/article/famous-daves-

charleys-launch-fast-casual-concepts. Por lo que solicita se declare con lugar el recurso de

apelacién y se continGe con el tramite de registro de la marca CHARLEYS (disefio) en clase

43 internacional.
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CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. Respecto a los agravios externados por el
representante de la empresa ALIMENTOS NACIONALES S.A, este Tribunal estima, que
no lleva razon el recurrente, en virtud de que tal y como se desprende de la resolucién venida
en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, actu6 conforme lo dispone la normativa
marcaria en cuanto al analisis que se debe realizar dentro de la figura del cotejo marcario, el
cual es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar
riesgo de confusion o riesgo de asociacion, respectivamente al publico consumidor o a otros

comerciantes con un mismo giro comercial, cuyo derecho es poder identificar plenamente el

origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas
comerciales, dado que es de esta manera que se puede determinar incluso, que esos productos

0 servicios sean de cierta calidad o no segln de donde provengan.

Bajo tal perspectiva, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad
Industrial, sea el rechazo de la solicitud de inscripcién de la marca solicitada CHARLEYS,
presentada por la empresa ALIMENTOS NACIONALES S.A, pues una vez analizado el
signo solicitado con respecto al inscrito “CARLOS'N CHARLIE'S”, propiedad de la
empresa CENTRAL ANDERSON'S S.A DE C.V, ambos de la clase 43 de la nomenclatura
Internacional de Niza, se concluye que pretende la proteccidn de los mismos servicios, con lo
cual de ingresar este signo a la corriente registral, lo que produciria es que el consumidor

medio sea confundido respecto del origen empresarial del servicio que se ofrece.

Aunado a ello, notese que del cotejo marcario realizado por el Registro, los signos
contrapuestos CHARLEYS y CARLOS'N CHARLIE’'S contienen similitudes a nivel
gréfico y fonético, dado que al utilizar la palabra CHARLIE independientemente de que en su
estructura grafica, algunas letras se encuentren acomodadas de manera diferente, tal como en
el presente caso (CHARLEYS y CHARLIE’'S) lo cierto es que fonéticamente su
pronunciacion al final es idéntica. Por otra parte, cabe indicar que a pesar de que el signo

inscrito contenga la frase CARLOSN al inicio, esto no le otorga la distintividad suficiente,
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dado que remite al mismo concepto, lo cual conlleva a que el consumidor medio pueda ser
inducido a error o confusion con respecto a los servicios que protege la marca inscrita, como
ademas de socavar el esfuerzo de su titular por proteger sus servicios, lo que en consecuencia
trasgrede el articulo 8) inciso a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en
concordancia con el articulo 24 de su Reglamento, tal y como fue determinado por el Registro,

y es criterio que comparte este Organo de alzada.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos dados por la empresa recurrente de tener la marca
inscrita en Estados Unidos, Canadd, RepUblica Dominicana, Arabia Saudita, Panama,
Emiratos Arabes Unidos, Corea del Sur, tenemos que indicar que ello no implica que la
solicitud realizada en Costa Rica deba inscribirse, por cuanto para ello la denominacion debe
cumplir con los requerimientos de ley establecidos para tal fin, tal y como lo establece el
articulo 6 del Convenio de Paris, que al respecto indica: “(...,) Marcas: condiciones de
registro, independencia de la proteccién 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 Unién por su legislacion nacional. (...,).” En razén de ello,
los argumentos dados por el oponente no podrian ser acogidos. Aunado, al hecho de que lo

unico que con ello acredita es tener inscrita su marca en el extranjero.

Por otra parte, en cuanto al tema de la notoriedad de la marca CHARLEY'S alegados por el
recurrente, tenemos que indicar que la documentacion aportada para dichos efectos y
contenida dentro del Legajo de Prueba, se encuentra en idioma extranjero, lo cual contraviene
lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales No. 8142
de 05 de noviembre del 2001 y Publicada en la Gaceta No. 227 de 26 de noviembre de 2001,
que dispone: “(...,) Las instituciones publicas requeriran la traduccion oficial de todo
documento emitido en un idioma diferente del espafiol, con miras a producir efectos legales
en Costa Rica, o de todo documento del espafiol a otro idioma, cuando asi se requiera. Lo

propio se exigira para deposiciones orales con efectos legales en Costa Rica o en el
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extranjero.” Asimismo, lo estipulado por el numeral 294 de la Ley General de la
Administracion Publica, que en lo de interés reza; “(...,) Todo documento presentado por los
interesados se ajustard a lo siguiente: (...,) b) Si estuviere redactado en idioma extranjero,
deberd acompaiiarse su traduccion, la cual podrd ser hecha por la parte.” Situacion, la cual
impide hacer un analisis de los documentos aportados conforme lo dispone el articulo 45 de la

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Aunado a ello, con relacion a los documentos certificados y traducidos visibles de folios 43 al
50 del expediente, respecto de las paginas web: www.charleys.com/franchising/location-

available, www.franchising.com/news/20111002 charleys philly steaks opens doors in colum

bus. htm, www.nrn.com/article/famous-daves-charleys-launch-fast-casual-concepts, cabe

resaltar que la misma es insuficiente para los efectos de acreditar la notoriedad de la marca
CHARLEY'S, conforme lo estable el articulo 45 de la Ley de Marcas, anteriormente citada,

por lo que se prescinde de realizar dicha valoracion.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente
es declarar sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher
Gurdian, representante de la empresa ALIMENTOS NACIONALES S.A, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas diecinueve
minutos con treinta y un segundos del doce de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se

confirma en todos sus extremos.

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
del Reglamento Organico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto

Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via administrativa.
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de
apelacion interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, representante de la empresa
ALIMENTOS NACIONALES S.A, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las trece horas diecinueve minutos con treinta y un segundos del doce
de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de
inscripcion de la marca de servicios CHARLEY’S en clase 43 internacional . Previa
constancia y copia de esta resolucion que se dejaran en los registros que al efecto lleva este
Tribunal, se da por agotada la via administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de
origen, para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.-

Norma Urefa Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattya Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora

VOTO N° 1271-2012 Pagina 8



