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Solicitud de inscripcion de la marca de fabrica “MISAKO” (DISENO)
FRAG COMERCIO INTERNACIONAL S.L., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen nimero 2010-3950)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N°828-2011

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

con quince minutos del catorce de noviembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Victor Vargas
Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en San José, Calle 19, Avenida 10,
Casa N°872, titular de la cédula de identidad nimero uno- trescientos treinta y cinco-
setecientos noventa y cuatro, en su condicion de Apoderado Especial de la empresa FRAG
COMERCIO INTERNACIONAL S.L., sociedad organizada y existente bajo las leyes de
Espafia, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once
horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta y dos segundos del quince de febrero de dos

mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 4
de Mayo de 2010, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en su concepto de Gestor de
Negocios y calidades indicadas, solicito la inscripcion de la marca de fabrica “MISAKO”
(DISENO), en clase 18 de la Clasificacion Internacional de Niza, para proteger y distinguir :
Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases;

pieles de animales; bolsos y bolsas; balles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y
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guarnicioneria.

SEGUNDO: Que publicado el edicto de ley en el peridodico oficial “LA GACETA”, se
procedio a dictar “Auto de anulacion de oficio de edicto” por parte del Registro de la
Propiedad Industrial, por encontrarse inscrita la marca de comercio MISAKO, numero de
registro 146862, siendo que la marca solicitada puede presentar vicios intrinsecos que
conforme a la Ley 7978 impidieran su registro como signo distintivo.

TERCERO. Que la Direccion del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucién
dictada a las once horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta y dos segundos del quince de
febrero de dos mil once, dispuso: “POR TANTO / Con base en las razones expuestas, asi
como las citas de referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente
desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde
el 04 de abril del 2002, “Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial”,
aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995(...) SE RESUELVE:

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

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la
Propiedad Industrial el 24 de Febrero de 2011, el Licenciado Vargas Valenzuela, en
representacion de la empresa mencionada, presentd recurso de apelacion y posteriormente ante

este Tribunal expreso6 agravios.

QUINTO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el trdmite que le corresponde y no
se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensién
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 conté con el Organo Colegiado del
12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.
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Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco
de hechos probados dentro de la resolucién apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal
el siguiente: 1) Que a nombre de la sefiora Emilia Acosta Carvajal, cédula de identidad
nlmero uno- cuatrocientos treinta y siete- ochocientos setenta y siete, existe inscrita la marca
de comercio “MISAKO”, bajo nimero de registro 146862, en la clase 18 de la Clasificacion

Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Carteras y bolsos. (Ver folios 47 y 48).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
encuentra hechos con influencia para la resolucion de este asunto, con el caracter de no

probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS
ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la
Propiedad Industrial, rechaza la marca “MISAKO” (DISENO) para la clase 18 de la
Clasificacion  Internacional, solicitada por la empresa FRAG COMERCIO
INTERNACIONAL S.L., dado que corresponde a un signo inadmisible por derechos de
terceros, segun el cotejo realizado con el signo inscrito “MISAKO” por cuanto el signo
solicitado es idéntico a la marca inscrita y se debe preservar el interés publico, por cuanto
podria causar confusion en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita
identificarlos e individualizarlos por lo que se observa que la marca propuesta violenta el

articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente en su expresion de agravios alega que se viol6 de manera fragrante el

ordenamiento juridico en razén de que al haber eliminado la publicacion de los edictos una
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vez entregado la orden para publicar, rechaza de plano la solicitud, evitando analizar el fondo
y se circunscribe a analizar la marca perteneciente a la sefiora Emilia Acosta Carvajal, siendo
lo I6gico y prudente que la sefiora Acosta Carvajal se opusiera en contra de la marca
solicitada, siendo antijuridico el procedimiento utilizado por el Registro de Marcas, al haber
eliminado la publicacion de los edictos que fue un gasto indtil para su representada , y
favoreciendo a un tercero evitandole lo que legalmente le correspondia. La marca solicitada no
es obra de la casualidad y son productos de muy alta calidad para consumidores que estan
acostumbrados a adquirir productos de lujo, y la marca inscrita no estd respaldada ni
autorizada por parte de FRAG COMERCIO INTERNACIONAL S.L., para comercializar
dicha marca en Costa Rica, por lo que se estd solicitando ante la Oficina de Marcas la
cancelacion respectiva de este asiento registral.

CUARTO. DELIMITACION DEL ASUNTO A DILUCIDAR. La base del rechazo del
registro fue que de autorizarse la presente inscripcién marcaria, por la identidad entre uno y
otro signo se podria provocar un riesgo de confusion entre los consumidores al no existir
distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ademas de afectar su
derecho de eleccion y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a
través de signos marcarios distintivos. Por lo anterior y en virtud de existir identidad gréfica y
fonética entre las marcas enfrentadas, asi como los productos a proteger y distinguir por parte
del signo propuesto, a saber cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; pieles de animales; bolsos y bolsas; baules y maletas; paraguas,
sombrillas y bastones; fustas y guarnicioneria; que son productos que se encuentran incluidos
y se encuentran estrechamente relacionados con los que ya se protegen por parte de la marca
inscrita como son carteras y bolsos, por lo que no procede que este Tribunal se avoque a

realizar el cotejo integral (grafico, fonético e ideoldgico) de las marcas contrapuestas, ya que

resulta imposible la eventual coexistencia de éstas, conforme a lo dispuesto en los articulos 8°
inciso a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de
2000 v los articulos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20
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de febrero de 2002.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Espafiola, en su Libro Comentario a la Ley

17/2001, de Marcas, Civitas Ediciones, S.L., Primera edicion, 2002, sefiala al respecto lo

siguiente:

“... No puede reqgistrarse una marca gque sea idéntica o similar a otra marca cuando

los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca

anterior se refiere (art. 6.1 LM).

La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad
de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de
productos o servicios.

El articulo 6.1 LM realiza una diferenciacion al regular la prohibicién relativa por
colisiébn con una marca anterior. De un lado, existe una prohibicién relativa
incondicionada cuando hay doble identidad: las marcas son idénticas y los productos
0 servicios con también idénticos [ART. 6.1.A]. De otro, en caso de similitud o
identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también
idénticos o similares) la prohibicion relativa queda condicionada a que exista un
riesgo de confusion. A proposito de la doble identidad el articulo 6.1.a LM indica que
«no podran registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca
anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha
expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de
riesgo de confusion: «no podran registrarse como marcas los signos: b) que por ser
idénticos 0 semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los
productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusion en el publico...».
[.-]

De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad
(cuasidentidad) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer

caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de

Voto N° 828-2011



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios:
grado de conocimiento de la marca anterior, asociacion mental entre ambas marcas,
grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o
productos contrasefiados, etc. Esta distincion también es recogida por el Abogado
General en las Conclusiones del 17-1-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00).” (Lo
subrayado no corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa
para el caso concreto).

Del anterior analisis de las normas espafiolas podriamos decir que en nuestra legislacién el
articulo 8 incisos a) y b), es el que abarca las situaciones transcritas, por lo que para el
presente asunto, es criterio de este Tribunal que se confirma la doble identidad de las marcas
enfrentadas, por lo que a todas luces resulta improcedente e inadmisible su coexistencia
registral, en virtud del riesgo de confusién y el riesgo de asociacion que se le generaria al

publico consumidor.

Con respecto a los alegatos planteados por la sociedad recurrente no son de recibo por cuanto
si bien es cierto que inicialmente el citado Registro cometié un error al ordenar la publicacién
del Edicto respectivo, este error cometido durante el proceso de calificacion, fase en la cual se
debid realizar un estudio exhaustivo del signo propuesto, debiendo analizarse la existencia o
no de marcas ya inscritas con similar o igual denominacién, no puede esta omision generar
derechos, pues el goce de un derecho, presupone que éste haya sido obtenido conforme a la
ley, no debiendo atentar contra un derecho debidamente consolidado como el que posee la
marca inscrita MISAKO, bajo numero de registro 146862, de este modo el hecho de que exista
una marca inscrita con igual denominacion que la propuesta y maxime con productos
relacionados, es una razon suficientemente valida que no puede obviar el Registro de la
Propiedad Industrial, y que lo lleva consecuentemente a dictar el auto correspondiente para
corregir el procedimiento y de esta forma la marca propuesta continte su tramite hasta su

resolucion final.
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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 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, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que
anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelacion presentado por el Licenciado Victor
Vargas Valenzuela, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a las once horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta y dos segundos del quince
de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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

Roberto Arguedas Pérez Luis Gustavo Alvarez Ramirez
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DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. Marca registrada o usada por terceros
TG. Marcas Inadmisibles
TNR. 00.41.33
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