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TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0143-TRA-PI

Oposicion a solicitud de registro del signo PRINCE (disefio)
GENERAL BISCUITS BELGIE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4651-00)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1321-2011

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

cinco minutos del veintidos de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelacién interpuesto por el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, mayor,
casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad nimero uno-
quinientos cuarenta y cuatro- cero treinta y cinco, en su calidad de Apoderado Especial de
la empresa GENERAL BISCUITS BELGIE, organizada y existente de acuerdo a las
leyes de Bélgica, contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a
las diez horas con treinta y seis minutos y cincuenta y nueve segundos del veintinueve de

noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el dia 14 de Junio del 2000, ante el
Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, de
calidades y en su condicion antes dicha, solicitd la inscripcion de la marca de fabrica
PRINCE (DISENO) en clase 30 internacional, para proteger y distinguir galletas.

SEGUNDO. Que por escrito presentado en fecha 15 de Enero del 2002, el Licenciado Luis
Carlos Gomez Robleto, representando a la empresa CENTRAL IMPULSORA S.A. DE
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C.V,, actualmente BIMBO S.A.B. DE C.V., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucién de las diez
horas con treinta y seis minutos y cincuenta y nueve segundos del veintinueve de
noviembre de dos mil diez, resolvio declarar con lugar la oposicion presentada,

denegandose el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con la resolucion mencionada, en fecha 25 de Enero del 2011,
Licenciado Dengo Solera, representando a la empresa GENERAL BISCUITS BELGIE.,
interpuso recurso de apelacion en contra de la resolucion final antes referida, y

posteriormente expresé agravios.

QUINTO. Que a la substanciacién del recurso presentado 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 Jueza Diaz Diaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Se
acoge los hechos probados y no probados que indica el Registro en la resolucion apelada,
indicandose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento de folios 190 a

192 del expediente.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad
Industrial declaré con lugar la oposicion interpuesta por la empresa BIMBO S.A.B. DE
C.V., y denego el registro solicitado PRINCE (DISENO) por existir una gran semejanza
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ideologica con la marca propiedad de la empresa oponente “PRINCIPE”, nimero de
registro 85914 provocando la existencia de un riesgo de confusion, capaz de provocar
errores en los consumidores; dado que distinguen productos que se comercializan en los

mismos canales del mercado como son los productos alimenticios.

Por su parte la empresa apelante inconforme con la resolucion antes citada, expreso que la
marca solicitada PRINCE difiere gréfica, fonética e ideoldgicamente con la inscrita
PRINCIPE, dado que ésta cuenta con un disefio que la hace distintiva y el mismo difiere
sustancialmente con la ya registrada por la oponente que es denominativa. Posteriormente
en respuesta de la audiencia conferida por este Tribunal indico que resultaba importante
constatar si la empresa oponente habia cancelado los veinticinco ddlares correspondientes a
la oposicion incoada, toda vez que esa representacion no logro constatar dicho deposito, y
agrega ademas que ha quedado probado en autos que el registro marcario nimero 110981
fue anulado por sentencia judicial por lo que no debe ser tomado en cuenta para los efectos
de la oposicion formulada, y por ultimo se refiere nuevamente a que la marca solicitada es
una marca mixta y como tal difiere gréfica, fonética e ideoldégicamente con la inscrita , la

cual es denominativa.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA
IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Analizado el caso en concreto y
efectuado el estudio de lo alegado por la empresa apelante, asi como de la prueba constante
en el expediente, este Tribunal estima que la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial, lleva razén segun lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de

Marcas y otros Signos Distintivos.

La inscripcion de la marca que se gestiona PRINCE (DISENO) resulta ininscribible al
existir una semejanza de tipo ideoldgico, con la marca inscrita “PRINCIPE” , numero de
registro 85914, tenido como un hecho probado en esta resolucion ; nétese, que los términos

cotejados comparten en grado de identidad ideoldgico, tal y como fue expuesto el a quo
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“El signo solicitado corresponde a una marca mixta ( se compone de un elemento
denominativo y otro figurativo), el mismo describe en su parte denominativa la parte
figurativa, segun traduccion, prince:[prins] n principe m (Alvarez, T., Blasco, J, vy
otros.(2002).Gran Diccionario Larousse, inglés- espafiol, espariol- inglés (12 ed.). México:
ediciones Larousse), es decir la apreciacion del consumidor sobre la figura va a ser la de
un principe, no deja la posibilidad de otra interpretacion. Asi las cosas desde el punto de
vista ideoldgico existe similitud con el signo registrado pues ambos se refieren a un
principe, sumado esto a la identidad de los productos se incrementa la posibilidad de
confusiéon en el consumidor ya que el signo solicitado carece de distintividad frente al

signo registrado, en consecuencia no debe registrarse ” .

Precisamente, es esa similitud en si lo que impide el registro solicitado, pues dicha
semejanza podria provocar un riesgo de confusion y riesgo de asociacién en el consumidor
medio, ya que ambas se encuentran en la misma clase de la nomenclatura internacional y
pretende proteger “galletas” producto que se encuentra amparado por la marca inscrita,
circunstancia que aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de
los productos es el mismo, lo cual va en contra de seguridad juridica pretendida por la

normativa marcaria.

Todo lo anterior, se cifie a la regla del articulo 24 inciso €) del Reglamento a la Ley de
Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: “(...) 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 (...)".

Por lo antes expuesto el signo solicitado PRINCE (DISENO), no cuenta con una carga
diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito basico que debe cumplir
todo signo que pretenda proteccidn registral, ya que se persigue que el consumidor pueda

elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie,
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con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca. El no advertir el riesgo
de confusion o el riesgo de asociacion que podria presentarse ante la coexistencia de las
marcas en estudio, quebrantaria esa funcion distintiva que les es consustancial, y
restringiria indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya
registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones
comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusion o afectar el
derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripcion de una marca, tal y como se

infiere del articulo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Concluye este Tribunal, que de la confrontacién entre la marca solicitada y la inscrita mixta
y denominativa, puede notarse que hay una relacién y conexién entre estas, pudiendo
concluirse que no resulta posible su coexistencia registral, ya que puede provocar riesgo de

confusion o asociacion empresarial entre el pablico consumidor, e inducirlo a error.

Por lo que se comparte en su totalidad los fundamentos juridicos esgrimidos por el Organo
a quo en la resolucion recurrida, por lo que no son de recibo, los que se rechazan con base
en los elementos de hecho y de derechos expuestos en esta resolucion y la recurrida. Se le
aclara a la empresa apelante que el cobro de la tasa correspondiente por concepto de la
oposicion presentada, entrd a regir el 25 de Abril del 2008, por lo cual la referida oposicion
se encontraba exenta de dicho pago; y que efectivamente tal y como lo menciona el
recurrente respecto a la nulidad del registro 110981, que se tiene como un hecho
debidamente probado e incorporado a la presente resolucion, por lo que no fue tomado en

cuenta a la hora de realizar el cotejo marcario.

Por consiguiente coincide este Organo de Alzada que el signo pretendido PRINCE
(DISENO), afecta los derechos de un tercero en los términos del articulo 8 incisos a) de la
Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, resultando posible el riesgo de confusion y
asociacion con los servicios de la marcas inscrita que se pretende proteger y distinguir con

el signo solicitado, de conformidad con lo que establece el numeral 24 inciso e) del
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Reglamento a la Ley de Marcas.

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, N°
8039, y 29 del 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 el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera representando a la
empresa GENERAL BISCUITS BELGIE, contra de la resolucién dictada por el Registro
de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y seis minutos y cincuenta y nueve
segundos del veintinueve de noviembre de dos mil diez, la cual en este acto se confirma,
denegéandose el registro solicitado de la marca PRINCE (DISENO). Se da por agotada la
via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejara 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

Kattya Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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