TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1164-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la Marca “TOTAL PARTS”

TOTAL S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de Origen 3649-2008)

Marcas y Otros Signos

VOTO N°207-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas quince

minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, mayor,
divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad ndmero uno
trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condicion de apoderado especial
de la empresa TOTAL S.A, una sociedad organizada y existente bajo la leyes de Francia,
sociedad domiciliada en 2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, en contra de la
resolucion dictada por la Subdireccion del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis

horas trece minutos, veintitrés segundos del tres de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el veintidds de abril de dos mil ocho, el licenciado Néstor Morera Viquez
apoderado especial del sefior JESUS EDUARDO GALARZA MARTIN, present6 solicitud
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de inscripcion de la marca la cual protege y distingue en clase
16 de la clasificacion internacional “Papel, carton y articulos de estas materias comprendidos
en otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion ; fotografias; papeleria;
adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas
de escribir y articulos de oficina ( excepto muebles); material de instruccién o de ensefianza (
excepto aparatos); materias plasticas para embalaje ( no comprendidas en otras clases);

caracteres de imprenta; clichés.”

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Victor
Vargas Valenzuela apoderado de la compafiia TOTAL S.A El Registro de la Propiedad
Industrial, mediante resolucion dictada a las dieciséis horas trece minutos, veintitrés
segundos del tres de agosto de dos mil nueve, resolvio la solicitud y la oposicion formulada,
declarando “(...)sin lugar la oposicion interpuesta por el apoderado de compafiia TOTAL
S.A, contra la solicitud de inscripcion de la marca “TOTAL PARTS (DISENO)”, en clase 16
internacional, presentada por JESUS EDUARDO GALARZA MARTIN en su condicion

personal, la cual se acoge “.

TERCERO. Que inconforme con la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial de las dieciséis horas trece minutos, veintitrées segundos del tres de agosto de dos

mil nueve, el apoderado de la compariia TOTAL S.A presento recurso de apelacion.

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 la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion dentro

del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.
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Redacta la Juez Ortiz Morayy;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los
siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes
marcas a favor de TOTAL S.A: (Ver folios 267 a 270 del expediente)

P

T . . . .
o Registro nimero 163154, en clase 37 internacional para proteger:

“ Estaciones de servicios, mantenimiento, lavado y reparacion de vehiculos y de piezas de
vehiculos, el engrase, la lubricacion, ajuste de motores, reparacion y montaje de
neumaticos, mantenimiento y reparaciéon de instalaciones de calefaccion, el arriendo de
plataformas de perforacion, perforacion de pozos, instalacion y mantenimiento de

oleoductos y plataformas petroleras, asfaltado.”

m_.@@

TOTAL
2- el Registro namero 133770, en clase 37 internacional para proteger:
“Servicios de estaciones de servicio para vehiculos y servicios de gasolinerias para
vehiculos, servicios de mantenimiento, lavado y reparacion de vehiculos y de partes para

vehiculos, servicios de compostura y reparacion de llantas”.

.. TOTAL

publicidad, promocién de ventas, incentivos o esquemas promocionales, servicios de

Registro numero 134597 en clase 35 para proteger: Servicios de

administracion de la lealtad del cliente, servicios de tarjetas de lealtad, servicios de
automoviles venta al por menor relativos a estaciones de gasolina y a locales ubicado en
estaciones de gasolina, servicios de tiendas de provisiones (conveniencias), servicios de

contabilidad relativos a la compra de combustible de automoviles.
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. TOTAL

estaciones de servicio para vehiculos y servicios de gasolinerias para vehiculos, servicios

Registro numero 133771 en clase 37 para proteger: Servicios de

de mantenimiento, lavado y reparacion de vehiculos y de partes para vehiculos, servicios

de compostura y reparacion de llantas.

P

5. SR Registro numero 144528 en clase 17 para proteger: Resinas

artificiales semiacabadas, caucho sintético bajo cualquier forma bruta (excepto la forma
liquida) o semiacabada, gomas brutas y semiacabadas, materias plasticas semiacabadas,
embalajes de materias plastica, como: bolsas, bolsitas, peliculas y hojas, productos y

materias aislantes, aceites y grasas aislantes, aceites para transformadores, pinturas

aislantes.
6. S Registro numero 144533 en clase 43 para proteger servicios de

restauracion (alimentacidn), restaurantes, cafeterias.

P

- _ ) _ :
7. e Registro numero 144532 en clase 40 internacional para proteger

servicios de tratamiento de sustancias quimicas y de petroleo, refinado de petréleo, mezcla
de productos lubricantes por cuenta de terceros, produccion de gas y de electricidad,

vulcanizacion de neumaticos.
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P

T . , . .
8. S Registro numero 144531 en clase 39 internacional para proteger

servicios de transporte, distribucion (reparto), almacenamiento, embalaje, embotellado de
mercancias, en particular de productos quimicos, gaseosos y de petréleo, asi como sus
productos derivados, servicios de grda y arriendo de vehiculos, distribucidn, transmision y

suministro de electricidad.

P

T . . . .
9. s Registro numero 144530 en clase 19 internacional para proteger

materiales de construccion no metalicos, asfalto, betunes, pez, alquitranes y sus productos

derivados, en particular para la construccion y el revestimiento de calzada.

P

T . . . .
10. e Registro numero 144529 en clase 5 internacional para proteger

insecticidas, herbicidas, fungicidas, desinfectantes (no incluidos en otras clases), productos
farmacéuticos, veterinarios y productos higiénicos para la medicina, aceites, grasas, gel,

ceras para uso medico, farmacéutico o veterinario.

P

T . , . .
11. s Registro numero 146450 en clase 3 internacional para proteger

preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, brufiir y lijar, productos para el lavado y el
mantenimiento de los vehiculos de las maquinas y de los edificios, aceites de limpieza,
aceites, grasas, gel, ceras y parafinas para uso cosmeético y de aseo personal, jabones,

champus, perfumeria, cosméticos, dentrificos.
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P

T . , . .
12. i Registro numero 147007, en clase 4 internacional para proteger

Petroleo (crudo o refinado), productos derivados del petroleo y preparaciones a base de
petréleo, combustibles, liquidos, sélidos y gaseosos, carburantes, gas y gas de petroleo
licuado, lubricantes, aceites y grasas industriales parafinas y ceras, materias de iluminacion

( no incluidas en otras clases), aditivos no quimicos para carburantes, combustibles y

lubricantes.
TOTAL
Ny . . . .
13. Registro nimero 73579, en clase 4 internacional para proteger

aceites y grasas industriales lubricantes, aceites de motor ligeros y pesados, aceites de
diesel, fluidos para motores jets, parafina y ceras Aceites y grasas industriales, lubricantes,
aceites de motor ligeros y pesados, aceites de diesel, fluidos para motores de jets, parafinas

y ceras para uso industrial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene
como hecho no probado, el relativo a la notoriedad de la marca “TOTAL (DISENO)”,
pues al efecto no fue aportada la prueba idénea y suficiente conforme los parametros
establecidos por los articulos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS
DEL APELANTE. La Subdireccion del Registro de la Propiedad Industrial, resolvio rechazar
la oposicion presentada por el apoderado de TOTAL S.A con fundamento en lo siguiente:
“(...) Como bien se aprecia los productos identificados por las marcas en conflicto

pertenecen a clases distintas de la Clasificacion de Niza, los productos que protege la marca
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solicitada “TOTAL PARTS (DISENO)” son: “Papel, carton y articulos de estas materias no
comprendidos en otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernacion;
fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para
artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina ( excepto muebles); material de
instruccion o de ensefianza ( excepto aparatos); materias plasticas para embalaje ( no
comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.” mientras que los productos
que protege las marcas inscritas “TOTAL (DISENO) (registro 163154), “TOTAL (DISENO)
(registro 133770), “TOTAL (DISENO)” (registro 133771), “TOTAL (DISENO)” (registro
134597) “TOTAL (DISENO)”(registro 73579)“TOTAL (DISENO)” (registro 147007),
“TOTAL (DISENO)” (registro 146450), “TOTAL (DISENO)” (registro 144529), “TOTAL
(DISENO)” (registro 144530), ) “TOTAL (DISENO)” (registro 144531), “TOTAL (DISENO)”
(registro 144532), “TOTAL (DISENO)(registro 144533), “TOTAL (DISENO)” (registro
144528), son productos y servicios para automoviles”’, por lo que no existe relacion alguna
entre los productos(...) no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la
solicitud de inscripcién, razon por la cual debe rechazarse la oposicion planteada y en su
lugar se procede a acoger la solicitud de inscripcion de la marca “TOTAL PARTS
(DISENO)”, en clase 16 internacional. ”

Por su parte, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en representacion de la empresa
TOTAL S.A inconforme con esa decisién, sefiala que no existe posibilidad de permitir un
registro como “TOTAL PARTS (DISENO)”, toda vez que esta copiando en su completa
extension las marcas inscritas por parte de su representada “TOTAL”, que si bien las marcas
se encuentran inscritas en clases distintas, no es suficiente alegar la diferencia de productos,
sino que existe una infraccion la Ley de Marcas, por cuanto la marca “TOTAL”, es una marca
de gran notoriedad a nivel mundial, y cuyos servicios y productos se ofrecen y venden en
Costa Rica, y una marca como “TOTAL PARTS (DISENO)”, puede llegar a inducir a error al
consumidor en cuanto a los productos que ofrece, en vista de la calidad y fama de la cual

gozan los productos “TOTAL”, inscritas por su representada, que hay un quebranto a la Ley
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de Marcas, por cuanto el solicitante se esta aprovechando de una marca conocida
mundialmente y que intelectualmente no le pertenece y por tanto pretende ofrecerlo como

marca para productos de la clase 16.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA NOTORIEDAD DE
LA MARCA ALEGADA POR EL RECURRENTE. Respecto de la notoriedad alegada,
este Tribunal considera, que la empresa apelante no demuestra tal notoriedad, tomando en
cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parametros del
articulo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no bastando un alegato puro y
simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal ha resuelto en forma reiterada acerca
de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse. Asi por ejemplo, en el voto
No. 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiseis de abril de dos mil siete, en
lo conducente dice: ““...La notoriedad tampoco estd demostrada, pues una cosa es, tener
inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente,
el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del
conocimiento del pablico consumidor. Conforme lo establece la doctrina, “Se entiende por
marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado
relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.”
(Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellin,
Colombia, 2001, p. 133). En igual sentido se dice, que “La marca notoria, por lo tanto, es
aquella conocida por casi la totalidad del pablico, aunque identificada con un producto o
servicio determinado” (lglesias Mufoz, Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes,
LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186). (...) Se pretendio demostrar las ventas con dos
facturas de exportacion del afio 2003, las cuales son insuficientes, pues lo Unico que muestran
son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por si no son
suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del pablico consumidor.

Tratandose de un producto de alto consumo como lo es un analgeésico, la accionante debio de

haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el
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acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que

esta posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el

posicionamiento _del producto _entre el publico_consumidor...” ( lo resaltado no es del

original).

Notese que en este caso, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la
marca conforme el convenio de Paris o la misma Ley de Marcas costarricense, segin los
pardmetros establecidos dentro del articulo 44, nos estamos enfrentando a la insuficiencia de
prueba aportada por la empresa TOTAL S.A para demostrar la notoriedad, las cuales, tal y
como ha mantenido este Tribunal, son de caracter indiciario, siendo que las mismas requieren

de ser complementadas, pues por si solas no demuestran la notoriedad de ellas.

Ademas de lo anterior, este Tribunal considera, que en todo caso queda claro del articulo 44 de
la Ley de Marcas que el ambito de proteccion de la marca notoria —demostrada tal condicion-,
no supera el principio de especialidad, en el sentido de aplicarse una proteccion con
independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su ubicacion dentro del
nomenclator internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de evitar riesgos de
confusion, a partir de los cuales, pueda darse un aprovechamiento injusto del prestigio de una
marca 0 que pueda sugerir una conexion con ella, cuya evaluacion por parte del calificador
debe ser ain mas rigurosa, sin que con ello se supere el &ambito de oponibilidad del derecho
marcario mas alla del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo articulo 44,
parrafos segundo y tercero cuando en lo conducente establecen: “...el Registro de la
Propiedad Industrial podra rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de
fabrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproduccion,
imitacién o traduccion de una marca notoriamente conocida, registrada o no, Yy utilizada
para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusion. El Registro de la
Propiedad Industrial no registrara como marca los signos iguales o semejantes a una marca

notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el
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uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusién o riesgo de
asociacion con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexion con ella, y su uso

pueda lesionar los intereses de esa persona”.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha
sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con
treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: “El Registro debe verificar para el
otorgamiento de la proteccion de la marca a través de la concesién y registro de la misma que
se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el
otorgamiento de la proteccién marcaria es que la marca que se pretende proteger presente
aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es
decir que presente las cualidades intrinsecas para ese fin (0 en sentido negativo que no

presente impedimentos de registro de caracter intrinseco).

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses
legitimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena
el articulo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un
riesgo de confusion al publico consumidor. Este riesgo de confusion se presenta cuando entre
dos 0 méas signos se presentan similitudes graficas, fonéticas o conceptuales, sea que se
presente una similitud de caracter visual, auditivo o ideologico. De ahi la necesidad de
realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso
de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Articulo 24 del Reglamento a la Ley de
Marcas, Decreto N° 30233-J.

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del
consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serian los consumidores del bien o servicio
respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresién de conjunto que despierten

ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultanea
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(pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendra de ellos en el futuro) dando mas
importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata,
entonces, es de que se impida la inscripcion de un signo, que por sus similitudes con otro
pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, via asociacion mental, de que los
productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen 0 una misma
procedencia empresarial, o que podria constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido,
de la reputacion que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que
le resulte competidora. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular

de un signo a la individualizacion de su producto o servicio, en términos que impida una

competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa misma linea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es
confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades segun que entre los signos
en proceso de comparacion exista identidad o similitud, y segin la clase de productos o
servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas
idénticas, el analisis se facilita, pues sélo se debe precisar la identidad entre los signos
confrontados, el riesgo de confusion no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos
o0 servicios disimiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el caracter notorio de una marca
preexistente se debe imponer. En los demas casos de comparacion, sea por semejanza o
similitud, en cambio, el analisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de
valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el publico
consumidor, teniendo en cuenta cual es el publico al que los bienes se encuentran dirigidos vy,
como se expreso, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger,
consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse ademas
atencién a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaria en el caso de que
competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su
prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca

producto del esfuerzo e inversion de quien la posiciono en el mercado.”
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En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, tanto la solicitada

como la inscrita son Mixtas:

MARCA SOLICITADA

=sARIOTAL
PARTS

Clase 16

“Papel, carton y articulos de estas materias comprendidos en otras clases; productos de
imprenta; articulos de encuadernacion ; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la
papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina
( excepto muebles); material de instruccion o de ensefianza ( excepto aparatos); materias

plasticas para embalaje ( no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés”
MARCAS INSCRITAS POR OPONENTE

o

ToTAL

Clase 37

*“ Estaciones de servicios, mantenimiento, lavado y reparacion de vehiculos y de piezas de
vehiculos, el engrase, la lubricacion, ajuste de motores, reparacion y montaje de

neumaticos, mantenimiento y reparacion de instalaciones de calefaccion, el arriendo de
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plataformas de perforacion, perforacion de pozos, instalacion y mantenimiento de

oleoductos y plataformas petroleras, asfaltado.”

Ny
TOTAL
[

Clase 37

“Servicios de estaciones de servicio para vehiculos y servicios de gasolinerias para vehiculos,
servicios de mantenimiento, lavado y reparacion de vehiculos y de partes para vehiculos,

servicios de compostura y reparacion de llantas”

TOTAL

Clase 35

“Servicios de publicidad, promocién de ventas, incentivos 0 esquemas promocionales,
servicios de administracion de la lealtad del cliente, servicios de tarjetas de lealtad,
servicios de automdviles venta al por menor relativos a estaciones de gasolina y a locales
ubicado en estaciones de gasolina, servicios de tiendas de provisiones (conveniencias),

servicios de contabilidad relativos a la compra de combustible de automoviles.”

TOTAL

clase 37
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“Servicios de estaciones de servicio para vehiculos y servicios de gasolinerias para
vehiculos, servicios de mantenimiento, lavado y reparacion de vehiculos y de partes para

vehiculos, servicios de compostura y reparacion de llantas”.

P

ToTAaL

Clase 17

Resinas artificiales semiacabadas, caucho sintético bajo cualquier forma bruta (excepto la
forma liquida) o semiacabada, gomas brutas y semiacabadas, materias plasticas
semiacabadas, embalajes de materias plastica, como: bolsas, bolsitas, peliculas y hojas,
productos y materias aislantes, aceites y grasas aislantes, aceites para transformadores,

pinturas aislantes.

P

ToTAL

Clase 43

“Servicios de restauracion (alimentacion), restaurantes, cafeterias”.

P

ToTAL
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Clase 40

“Servicios de tratamiento de sustancias quimicas y de petréleo, refinado de petrdleo,
mezcla de productos lubricantes por cuenta de terceros, produccion de gas y de

electricidad, vulcanizacion de neumaticos.”

P

ToTAL

Clase 39
“Servicios de transporte, distribucion (reparto), almacenamiento, embalaje, embotellado de
mercancias, en particular de productos quimicos, gaseosos y de petroleo, asi como sus

productos derivados, servicios de grda y arriendo de vehiculos, distribucidn, transmision y

P

TOTAL

suministro de electricidad.”

Clase 19
“Materiales de construccion no metéalicos, asfalto, betunes, pez, alquitranes y sus productos

derivados, en particular para la construccion y el revestimiento de calzada. «

P

TOTAL
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Clase 3
“Preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, brufiir y lijar, productos para el lavado y el
mantenimiento de los vehiculos de las maquinas y de los edificios, aceites de limpieza,
aceites, grasas, gel, ceras y parafinas para uso cosmético y de aseo personal, jabones,

champus, perfumeria, cosméticos, dentrificos.”

P

ToTAL

Clase 4
“Petroleo (crudo o refinado), productos derivados del petréleo y preparaciones a base de
petréleo, combustibles, liquidos, sélidos y gaseosos, carburantes, gas y gas de petroleo
licuado, lubricantes, aceites y grasas industriales parafinas y ceras, materias de iluminacion
( no incluidas en otras clases), aditivos no quimicos para carburantes, combustibles y

lubricantes”.

Ny
TOTAL
[

Clase 4

“Aceites y grasas industriales lubricantes, aceites de motor ligeros y pesados, aceites de
diesel, fluidos para motores jets, parafina y ceras Aceites y grasas industriales, lubricantes,
aceites de motor ligeros y pesados, aceites de diesel, fluidos para motores de jets, parafinas

y ceras para uso industrial.”

segun puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 263 a

290), dichas marcas no son similares entre si y que no obstante que protegen productos de la
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misma clase internacional, no se corre el riesgo de causar confusion, por lo que en ese sentido

este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el a-quo en la resoluciéon recurrida.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Comparte este Tribunal lo dispuesto
por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolucion venida en alzada, por lo que
procede a declarar sin lugar el recurso de apelacién formulado por el apoderado especial de la
empresa TOTAL S.A, en contra de la resolucién dictada por la Subdireccidn del Registro de
la Propiedad Industrial a las dieciséis horas trece minutos, veintitrés segundos del tres de

agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SETIMO. 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 2° del
Reglamento Organico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo
N° 35456-J 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelacion
interpuesto por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en su condicion de apoderado
especial de la empresa TOTAL S.A, en contra de la resolucion dictada por la Subdireccion del
Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas trece minutos, veintitrés segundos del
tres de agosto de dos mil nueve, 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
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cargo. NOTIFIQUESE.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez MSc. Norma Urefia Boza
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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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