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

horas con cuarenta y dos minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelaciéon planteado por la abogada Maria
Vargas Uribe, con cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su
condicion de apoderada especial de la compania KIA CORPORATION, constituida
y existente conforme a las leyes de la Republica de Corea, domiciliada en 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seul, Republica de Corea, en contra de la resolucion
emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:20:23 horas del 26 de
agosto de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Victor Vargas
Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en su condicion
de gestor de negocios de la comparnia KIA CORPORATION, solicit6 la inscripcion
de la marca de fabrica y comercio KL EVR para distinguir en clase en
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clase 12 internacional: automdviles; autos deportivos; camionetas (vans)

(vehiculos); camiones; autobuses; carros eléctricos.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolucion final dictada al ser las
12:20:23 horas del 26 de agosto de 2022, denego la solicitud del signo pretendido
al considerar que las letras que lo conforman son enganosas en relacion con los
productos a proteger en clase 12 internacional, conforme al inciso j) del articulo 7
de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 (en adelante Ley de marcas),
en razén de que indican que se esta ante vehiculos eléctricos cuando no todos los

productos estan limitados expresamente en ese sentido.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de origen la
licenciada Maria Vargas Uribe, en representacion de la compafia KIA
CORPORATION, apel6 y solicitd se revoque la resolucion apelada y se ordene
continuar con el tramite de inscripcion de la marca solicitada para lo cual expreso
como agravios lo siguiente:

1- Limita la lista de productos de la marca para efectos de acelerar la inscripcion
a: “automoviles eléctricos, autos deportivos eléctricos; camionetas (vans)
(vehiculos) eléctricas; camiones eléctricos, autobuses eléctricos, carros
electricos” y adjunta el pago correspondiente.

2- Pese a la limitacion realizada y en defensa de los intereses de su
representada, argumenta que el Registro utiliza una pagina de internet de
una empresa privada para fundamentar el rechazo de la marca, por el uso de
las letras EV con referencia a vehiculos eléctricos.

3- La marca KIA es mundialmente conocida por la venta de vehiculos y al
agregarle el aditamento EV8 la hace mas distintiva. Indica ademas tener
inscritos registros recientes sobre las marcas en clase 12 sean: KIAEV1,
EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV7, EV8 y EV9 (todos disefios) sin tener que

indicar que se trata de vehiculos eléctricos.
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4- Expone que el voto 503-2011 del TRA no se aplica al presente caso, pues la
marca LA EV R (g causa engafo o confusion al publico y menos
con la restriccion efectuada, de igual forma se opone a la aplicacion para el
presente caso del voto 986-2011 por considerar que esta
descontextualizado. Cita el voto 910-2011 por considerar que si resulta de
aplicacion.

5- No es cierto que un consumidor no pueda distinguir un auto eléctrico de uno

de combustible normal.

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

resolucion.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de
primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen

nulidades, invalidez o indefension que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CARACTER ENGANOSO DEL
SIGNO SOLICITADO. La Ley de marcas en su articulo 2 conceptualiza la marca de
la siguiente forma:
Cualquier signo o combinacién de signos que permita distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos
suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios

a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La legislacion marcaria enumera en su articulo 7 las objeciones de inadmisibilidad
a la inscripcion de un signo por razones intrinsecas, dentro de las cuales interesa

mencionar el inciso j) que dispone: “Pueda causar engafio o confusion sobre la
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procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacién, las cualidades, la
aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra caracteristica del

producto o servicio de que se trata.”

Ese caracter enganoso debe determinarse en relacion con los productos o servicios
que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La
Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a
los signos enganosos:
“El engafio se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor
una distorsion de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus
caracteristicas, su procedencia, su modo de fabricacién, la aptitud para su

empleo y otras informaciones que induzcan al publico a error.”

Para determinar si la marca pretendida KL ELV R engafosa, se debe

considerar una de las reglas contenidas en el articulo 24 del Reglamento a la Ley

de marcas (decreto ejecutivo 30233-J), dicho numeral establece lo siguiente:
Articulo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realizacién del
examen de fondo como para la resolucion de oposiciones, se tomara en
cuenta, entre otras, las siguientes reglas:
[...] d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que
normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se
presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribucion,

puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; [...]

A partir de lo antes sehalado corresponde analizar el signo solicitado
LT EVR para determinar si es posible 0 no su registro, por razones
intrinsecas, para proteger en clase 12 internacional: automéviles; autos deportivos;

camionetas (vans) (vehiculos); camiones; autobuses; carros eléctricos.
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El signo solicitado es denominativo, compuesto por las letras K-1- A-E-V y el

numero 8, escritos en una grafia especial en color negro, el cual visto en su conjunto
no engafa al consumidor sobre las caracteristicas u origen empresarial de los
productos, ya que en el caso concreto el consumidor de este tipo de productos por
lo general es informado y especializado, ademas este producto no es de consumo
masivo ni se ofrece en anaqueles de supermercado, se esta en presencia de
productos de alta tecnologia, donde el consumidor concretamente conoce y

diferencia el tipo de vehiculo que pretende adquirir.

Ahora bien, el consumidor de vehiculos eléctricos posee una percepcion mas
detallada que un consumidor medio, es decir, esta bien informado de las
caracteristicas técnicas del producto que pretende adquirir y realiza un analisis mas
minucioso o detallado del bien y no va a confundirse o verse enganado, el
consumidor no va a adquirir un automovil de combustién fésil en vez de uno eléctrico

0 viceversa.

Aunado a lo anterior, al momento del acto de consumo de este tipo de bienes, los
interesados suelen estar acompafados o asesorados por un experto, ademas, los
establecimientos donde se venden los automoviles sean eléctricos, hibridos o de
combustibles fosiles cuentan con personal especializado que no va a confundir al
consumidor, por el contrario, brindan la asesoria técnica correspondiente,
principalmente en un elemento esencial como lo es el tipo de combustible que utiliza
el automovil; en este caso el registrador no se colocé en la posicion del consumidor

de este tipo de productos, ni observo las reglas del examen de fondo.

Por otra parte, el signo solicitado no atenta contra el principio de veracidad vy
honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor

desorientacion en cuanto a los productos que pretende adquirir, por lo cual la marca
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KL EVR cumple con la distintividad requerida para su inscripcion, de ahi
gue deviene innecesaria la limitacion realizada por el solicitante, rechazandose y

acogiéndose el listado original.

Consecuencia de la consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas,
considera este Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de
apelacién planteado por la abogada Maria Vargas Uribe, en su condicién de
apoderada especial de la compania KIA CORPORATION, en contra de la
resolucion venida en alzada, la cual en este acto se revoca para que se continue
con el tramite de inscripcidon de la marca de fabrica y comercio LT EVR
en clase 12, con el listado de productos solicitado en el escrito inicial, si otro motivo

ajeno al examinado no lo impidiere.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso
de apelaciéon planteado por la abogada Maria Vargas Uribe, en su condicion de
apoderada especial de la compafia KIA CORPORATION, en contra de la
resolucién final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:20:23
horas del 26 de agosto de 2022, la que en este acto SE REVOCA para que se
continue con el tramite de la marca de fabrica y comercio KL EVR para
distinguir en clase 12 internacional: automdviles; autos deportivos; camionetas
(vans) (vehiculos); camiones; autobuses; carros eléctricos. Sobre lo resuelto en este
caso se da por agotada la via administrativa, de conformidad con los articulos 25 de
la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual y el articulo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto

ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejara
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en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la

oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.
Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 04:04 PM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por )
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENO (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2023 09:56 AM Fecha y hora: 02/02/2023 02:38 PM

Oscar Rodriguez Sanchez Leonardo Villavicencio Cedeio

Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por
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Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora
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