TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0221-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de marca fabrica y comercio (TRU) disefio (25)
COMERTEX, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-8580)

VOTO No. 723-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con

qguince minutos del veintitrés de octubre del dos mil catorce.

Recurso de Apelacion interpuesto por la Licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti,
abogada, con cédula de identidad nimero 1-626-794, vecina de San José, en representacion
de Apoderada Especial de COMERTEX, S.A., sociedad organizada y existente bajo las
leyes de Colombia, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en Carrera 17, N° 60-
170 Girdn, Santander, Colombia, contra de la resolucién dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial de las catorce horas cuarenta y seis minutos cincuenta y seis segundos
del cuatro de febrero del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al
ser las ocho horas siete minutos quince segundos del siete de octubre del 2013, la

Licenciada Chaves Desanti, en la condicion indicada, solicito el registro de la marca de

o o . I\ M%\%} . g ., .
fabrica y comercio figurativa 249 en clase 25 de la Clasificacion Internacional

NIZA, para prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria. (folio 1).
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SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucién dictada a las
catorce horas cuarenta y seis minutos cincuenta y seis segundos del cuatro de febrero del
2014., indicé en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones

expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada /.../ .

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al
ser las trece horas cuarenta y ocho minutos cinco segundos del diecisiete de febrero del
2014, la Licenciada Chaves Desanti en la representacion indicada, presentd Recurso de
Apelacion, en contra de la resolucion relacionada, misma que fue admitida por este

Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde
y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la
indefension de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictdndose esta resolucion

fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no conté con el
Organo Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Diaz Diaz, y;

CONSIDERANDO

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

hechos probados:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de

N\
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fabrica =~ %= ~ donde es titular Distribuidora Norte Sur de Costa Rica,
Sociedad Anonima, con cédula de persona juridica numero 3-101-162536,
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domiciliada en Pavas, de la Embajada Americana, 800 metros oeste y 125 metros
sur, contiguo al Cementerio Obrero, San Jose, Costa Rica, presentada el 21 de mayo
del 2012 y vigente hasta el 12 de setiembre del 2022. (Folio 8).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de

1 KOLOGY

fabrica y comercio 'V donde es titular Ralph Stumbo Taraso, con
cédula de identidad ndmero 8-081-177, domiciliado en La Asuncion de Belén
Residencial La Joya, Costa Rica, presentado el 03 de junio del 2010 y vigente hasta

el 26 de octubre del 2020. (Folio 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
encuentra hechos que con tal caracter sean de relevancia para el dictado de la presente

resolucion.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad
TPl IKR

2% dado que corresponde a una marca

rechaza la inscripcion de la marca
inadmisible por derecho de terceros, resultado de su andlisis y cotejo con la marca inscrita
por cuanto grafica, fonética e ideol6gicamente son casi idénticas y busca proteger los
mismos productos y productos relacionados, que van destinados al mismo tipo de
consumidor. Que siendo inminente el riesgo de confusién en el consumidor al coexistir las
marcas en el comercio, se estaria afectando el derecho de eleccion del consumidor y
socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos
marcarios definitivos, siendo que la marca propuesta transgrede el articulo 8 incisos a) y b)

todos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
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Por su parte, el recurrente en sus agravios manifiesta que la marca Si posee un
giro similar pero su probabilidad de coexistencia radica en el logo pretendido ya que se
permiten distinguir sin perjudicar al consumidor ya que este es diferente, y que la marca Tru
Ekology no es el mismo en el mercado ya que se aprecian otros elementos. Que existen
antecedentes registrales de marcas con nucleos idénticos que coexisten porque los productos
difieren entre si al tener distintos canales y comercializar fines distintos. Y que existe muy
poca probabilidad de que el consumidor vaya a confundir los productos dado que todas las

denominaciones/graficos son distintos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Administracion Registral debe verificar las
formalidades intrinsecas asi como las extrinsecas del acto rogado, dentro de un marco de
calificacion, en cumplimiento del Principio de Legalidad a que estd constrefiida la

competencia del registrador, en aras de brindar seguridad juridica y fe pablica registral.

La mision y obligacion del Registro de la Propiedad Industrial, y mas alla, la de este
Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad juridica registral tanto para el
consumidor como para todos aquellos gestionantes en esta jurisdiccién. Esa proteccion
juridica a todos los intereses es el objeto mismo que realza el articulo primero de la Ley de

Marcas y otros Signos Distintivos

“[...] La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos
e intereses legitimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, asi
como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan
causarse a los derechos e intereses legitimos de los consumidores... en
beneficio reciproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el

bienestar socioecondmico y el equilibrio de derechos y obligaciones [...]"
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El contenido de este articulo ya fue analizado por este Tribunal, en el VVoto 36-2006 de las

diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis; donde se dijo lo siguiente en lo que interesa:

“[...] Segun el articulo primero de la Ley de marcas y otros Signos
Distintivos, la proteccion derivada de la publicidad de los signos distintivos,
esta enfocada en tres objetivos basicos a saber: a) La proteccion de los
titulares de las marcas, de manera que puedan hacer valer sus derechos a
los efectos de posicionar con éxito un producto en el mercado, librado de
situaciones de competencia desleal por parte de terceros que estén
dispuestos a sacar provecho ilegitimo del esfuerzo ajeno, mediante el
usufructo de un distintivo igual o similar, para productos iguales o
semejantes dentro del mismo sector del mercado de que se trate u otro
sector relacionado. b) La proteccion del consumidor, que tiene el derecho
de que su decisién de consumo, esté debidamente informada a partir de
una publicidad clara y fidedigna, para lo cual las marcas como signos
distintivos, facilitan la individualizacion de los diversos productos ofrecidos
en el mercado; permitiendo al consumidor ser selectivo en aspectos tales
como: precio, calidad, cantidad, entre otros aspectos. ¢) La promocion de
la innovacion tecnoldgica a favor de productores y usuarios, en el logro de

un bienestar socioecondémico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

En la busqueda de los objetivos antes descritos, no cualquier signo puede
acceder a la publicidad registral para obtener la proteccién que el
ordenamiento juridico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo
aquellos que generen en su relacion con el producto que pretende proteger
y su efecto en los consumidores, suficiente distintividad respecto de otros
productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana

competencia entre productores de los mismos bienes o servicios; y
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evitandose que el signo una vez inscrito como marca, cause confusién a los
consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por la marca de

que se trate [...]”

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad
registral, es suficiente para cumplir con la proteccion resaltada por el articulo primero de la
Ley de Marcas, mismo que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo

donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee las marcas ya existentes

Articulo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca
de fabrica o de comercio ya registrada gozara del derecho exclusivo de
impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de
operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones
geogréficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o
parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la

probabilidad de confusién.

Obsérvese que del Cotejo Marcario que encuadra el articulo 24 del Reglamento de la Ley
de Marcas y otros Signos Distintivos, calificador de semejanzas entre signos, marcas,
nombres entre otros, hace que se examinen las similitudes graficas, fonéticas e ideoldgicas
entre el signo inscrito y otro que se pide, dando mas importancia a esas similitudes que las
diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusion frente al
consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como proteccién a los

derechos adquiridos por terceros

Ahora bien, segun el numeral 24 de cita como forma taxativa de calificar los tipos de cotejo
nos muestra: “(...) el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos

marcas son confundibles (...) Con el cotejo gréafico se verifican las similitudes que pueden
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provocar una confusion visual, tales como las semejanzas ortograficas. Con el cotejo
fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciacion de las palabras.
(...) asi tenemos que: la confusion visual es causada por la identidad o similitud de los
signos derivada de su simple observacion, es decir, por la manera en que se percibe la
marca; la confusion auditiva se da cuando la pronunciacion de las palaras tiene una
fonética similar, sea esa pronunciacion correcta o no; (...)”  Tribunal Registral

Administrativo, resolucion de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.

El riesgo de confusion se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el
sentido: “(...) que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podria
llevar al consumidor a una confusion y ello en virtud de que exista relacion entre los
productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su
denominacion se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que
el publico consumidor podria razonablemente suponer que los productos o servicios que se
pretenden registrar provienen del mismo empresario.” Tribunal Registral Administrativo,
resolucion de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.

Inicialmente, ambas marcas (gestionada e inscrita) poseen el elemento grafico de una rana

La marca de fabrica nimero 221162 inscrita conformada Unicamente por esta figura, posee
el amparo respecto a los demas signos que quisieran utilizar dicha figura, siendo a la vez

arbitraria con respecto a los productos que se desearian proteger. Su unica diferencia es la

palabra TRU o como graficamente fue solicitado i' la que fonéticamente se
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contrapone con la marca registrada nimero 204737 R , donde su elemento
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denominativo preponderante es " restando la distintividad, obligada que sefala

la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El Tribunal Registral Administrativo en el voto nimero 116-2010 de las 11:50 horas del 01
febrero del 2010 indico:

“... una caracteristica fundamental que debe contener la marca para ser
registrable que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que
debe de tener el signo y que permite la distincién de unos productos o
servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie
y seleccione sin que se confunda con él, o con sus caracteristicas
esenciales o primordiales. Este tribunal en resoluciones anteriores y sobre
la registracion o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo
es inscribible cuando cumple plenamente con esa caracteristica de
distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las
causales que impiden su registro, establecidas basicamente en los articulos

7y 8 de la citada Ley de Marcas”

Como fue observado en el cotejo general, la marca solicitada no goza de elementos
distintivos suficientes y diferenciadores que impidan la confusién en ese mercado, y lo

identifiquen o individualicen de las marcas inscritas.
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El cotejo correspondiente, entre la marca de fabrica figurativa =~ =% , con la
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marca de fabrica y comercio mixta @27 y la marca de fabrica y comercio
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, este Tribunal determina que existen similitudes entre si, esto desde el
punto de vista grafico como ideoldgico, ya que la imagen de la rana refuerza el hecho de
que protegen los mismos productos, es decir, la carga distintiva de la gestionada es débil en
comparacion con la marca ya registrada, pudiendo existir un inminente riesgo de confusion,

por lo que no resulta procedente la coexistencia de ambos signos en esta clase.

Finalmente, ambas marcas (solicitada/registrada) se encuentran dirigidas hacia publicos y
mercados relacionados entre si, por lo que no pueden coexistir dos marcas en la misma

clase que protejan productos o servicios idénticos o similares.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de
apelacion presentado por la Licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti, en
representacion de COMERTEX, S.A., contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial de las catorce horas cuarenta y seis minutos cincuenta y seis segundos
del cuatro de febrero del 2014, confirmando la resolucién 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, que es Ley
No. 8039 y 29 del Reglamento Orgéanico y Operativo del Tribunal Registral
Administrativo, que es 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, este Tribunal declara sin lugar el
recurso de apelacion presentado por la Licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti, en
representacion de COMERTEX, S.A., en contra de la resolucién dictada por el Registro de
la Propiedad Industrial de las catorce horas cuarenta y seis minutos cincuenta y seis

segundos del cuatro de febrero del 2014, la cual se confirma, denegando el registro de la

TRLIER

o o TINN %ﬁ; ]
marca de fabrica y comercio “%, en Clase 25 Internacional, presentado por la
recurrente. 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 Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Katia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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MARCAS INTRISICAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55
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