TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0064-TRA-P

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA Y DE
comercio MOVOFLEX

VIRBAC CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-9874)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0452-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las diez horas cincuenta minutos del dos de octubre de dos mil

veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el
abogado Aaron Montero Sequeira, cedula de identidad 1-0908-
0006, en su condicion de apoderado especial de la empresa VIRBAC
CORPORATION, organizada y regida por las leyes de Estados Unidos
de Ameérica en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual a las 09:25:45 del veinticuatro de enero de dos

mil veinticinco.
Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

WWW.TRA.GO.CR


http://www.tra.go.cr/

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 2 de octubre de 2025

ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 452-2025
Pdgina 2 de 15

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el
24 de setiembre de 2024, el abogado Aaron Montero Sequeira, de
calidades mencionadas, en su condicion de apoderado especial de la
empresa VIRBAC CORPORATION, solicito la inscripcion de la marca
de fabrica y comercio MOVOFLEX para proteger y distinguir en clase
5 internacional: Preparaciones veterinarios para mejorar y favorecer
la funcion articular y la movilidad de los animales de compafia” (folios

1y 2).

Por medio del auto de prevencion de fondo (folio 10 y 11) dictado a las
09:36:39 del 26 de septiembre de 2024, el Registro de la Propiedad
Intelectual objetd a la representacion de la empresa solicitante que el
signo marcario que se pretende registrar contraviene los incisos a) y
b) del articulo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en

adelante Ley de marcas)

Una vez aportada la contestacion de la parte que solicita la inscripcion
del signo marcario (folios 13 a 20); el Registro de la Propiedad
Intelectual por medio de la resolucion dictada a las 09:25:45 del 24
de enero de 2025 (folios 21 a 29) denegd la solicitud de inscripcion
de la marca pretendida por derechos de terceros de acuerdo con los
incisos a) y b) del articulo 8 ibidem porgque determind que existe riesgo
de confusion con la marca inscrita MOVIFLEX, inscrita con registro
numero 306158, en clase 5 internacional para proteger
medicamentos para el tratamiento de estados dolorosos e
inflamatorios, por lo que existe un riesgo de confusion y asociacion

empresarial entre los consumidores.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado especial de la empresa
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solicitante interpuso recurso de apelacion y una vez conferida Lla

audiencia en este legajo de apelacion, expreso los siguientes agravios:

1. La marca solicitada MOVOFLEX protege servicios veterinarios y
la marca registrada MOVIFLEX “es de uso humano” por lo que
el consumidor no podria confundirlos y no se encuentran “en el
mismo canal comercial por lo que no existe riesgo de asociacion
empresarial”. Asimismo, los medicamentos deben ser prescritos
por un profesional de la salud veterinaria o medico de salud
humana.

2. El signo marcario que se solicita inscribir MOVOFLEX, “no lleva
a engano o error al consumidor y en cuanto a la DISTINTIVIDAD
de la marca, podemos afirmar que cuenta con suficientes y
significativos elementos caracteristicos que permiten al
consumidor identificarla de manera inequivoca.”

3. El voto 0213-2019 dictado por este Tribunal a las 15:40 horas
del 2 de mayo de 2019 indico “El problema surge si existe algun
tipo de identidad o similitud entre estos, para lo cual se debe
aplicar el principio de especialidad, que determina que la
compatibilidad entre signos serd mas facil cuanto mds alejados
sean los productos o servicios distinguidos por las marcas

enfrentadas”

En vista de lo anterior, solicitd revocar la resolucion impugnada y que

se ordene continuar con el tramite de inscripcion de la marca.
SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos

demostrados en la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad

Intelectual impugnada en este procedimiento.
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TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra

hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolucion.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo
de primera instancia no se observan vicios en sus elementos
esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensidon que sea

necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley
de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado
debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusion en
relacion con otras marcas debidamente inscritas o que se encuentren
en tradmite de inscripcion; esta es la esencia del derecho exclusivo que

una Mmarca inscrita le confiere a su titular.

Conforme a lo anterior, entre menor sea la aptitud distintiva que posea
un signo con respecto a otro; mayor serd la probabilidad o riesgo de
confusion de parte de los consumidores en cuanto a la procedencia, o
en cuanto al origen de los productos de la misma especie o clase.
Consecuentemente, basta con que pueda existir la posibilidad de
asociacion o de relacion entre productos de la misma clase, para
denegar la inscripcion o el registro de un signo determinado, esto es
asi porque uno de los objetivos primordiales de la legislacion marcaria
es precisamente, otorgar la proteccion registral Unicamente a
aquellas marcas que cumplan y desempenen su papel diferenciador
a fin de evitar una posible confusion del consumidor en su proceso de
eleccion de productos y servicios protegidos en la misma clase

internacional.
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En tal sentido, la legislacion marcaria enumera una serie de

prohibiciones de registro, principalmente cuando se determine que el

derecho subjetivo de un tercero puede verse perjudicado por el

registro de un signo que se pretende inscribir. Al respecto el articulo

8 de

la Ley de marcas es claro al sefalar gue ningun signo podrd ser

registrado como marca cuando ello afecte algun derecho de terceros,

siendo que, para el caso de examen, los incisos a y b de este numeral

establecen:

[...

a)

b)

[...

]

Si el signo es identico o similar a una marca, una indicacion
geogradfica o una denominacion de origen, registrada o en
tradmite de registro por parte de un tercero desde una fecha
anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros
relacionados con estos, que puedan causar confusion al publico
consumidor.

Si el uso del signho es susceptible de causar confusion, por ser
identico o similar a una marca, una indicacion geogrdfica o una
denominacion de origen, registrada o en tradmite de registro por
parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los
mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes,
pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la
marca, la indicacion geogrdfica o la denominacion de origen

anterior.

]

En relacion con el riesgo de confusion que existe para el consumidor,

en concordancia con los incisos precitados, el Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina, en el Proceso 19-1P-2022 del 28 de julio de
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2022, aclara:

[...

]

no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o

similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como

marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en

dichas condiciones careceria de cardcter distintivo. Los signos

no tienen capacidad distintiva extrinseca cuando generan riesgo

de confusion (directo o indirecto) o riesgo de asociacion en el

publico consumidor.

a)

b)

WWW,

El riesgo de confusion puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusion directo estd caracterizado por la

posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o
servicio determinado, crea que estd adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusion indirecto se presenta cuando el

consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la
realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que

realmente posee.

El riesgo de asociacion consiste en la posibilidad de que el
consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el
origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo
piense que el productor de dicho producto o el prestador del
servicio respectivo, tiene una relacion o vinculacion

economica con otro agente del mercado.

..
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Asi, para que prospere el registro de un signo distintivo, ese signo
debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario
con otro signo en proceso de inscripcion o con alguna marca inscrita
en la misma clase internacional, el conflicto marcario se presenta
cuando existen similitudes graficas, fonéticas o conceptuales entre
dos o0 mads signos, y que su coexistencia en el mercado haga surgir el
riesgo de confusion entre esos signos, resultando que ese riesgo de

confusion puede ser de cardcter visual, auditivo o ideologico.

Por ello, para realizar un cotejo marcario adecuado a la normativa
vigente el operador juridico debe colocarse en el lugar del consumidor
y deberd tener en mente, quiénes serian los consumidores del bien o
servicio respaldado con los signos examinados. Luego, debe atenerse
a la impresion que despierten las denominaciones, sin
desmembrarlas, analizar los signos sucesivamente y nunca en forma
simultdnea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor
tendra de ellos en el futuro), de lo anterior se deduce que el cotejo
marcario es el metodo que debe seguirse para saber si dos signos son
confundibles por las eventuales similitudes que pudiera existir entre

ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y
el registrado, no solo es de aplicacion el articulo 8 incisos a) y b) de la
ley de cita, sino también el articulo 24 incisos a), b), ¢), d) y e) de su

reglamento, que senala pautas para realizar el cotejo.
En atencion a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la

marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto grafico, fonético

e ideologico, asi como desde los productos que estas protegen.
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Las marcas por cotejar son:

Marca Pretendida Marca Registrada

MOVOFLEX MOVIFLEX

Para proteger en clase 5 Para proteger en clase 5
internacional: internacional:
Preparaciones veterinarias para | Medicamentos para el

mejorar y favorecer la funcion | tratamiento de estados dolorosos
articular y la movilidad de los | e inflamatorios.
animales de compania.

La marca de fdabrica y comercio MOVIFLEX inscrita en clase 5
internacional con registro 306158, posee la misma grafia y estad
compuesta por ocho letras de las cuales siete coinciden con la marca
que se pretende registrar MOVOFLEX, resultando que coinciden en
orden las primeras tres letras MOV y también coinciden en las ultimas
cuatro letras FLEX, por lo que es indubitable la falta de distintividad

del signo solicitado, a nivel grafico y fonetico.

Considera este Tribunal que a nivel visual pocas veces se aprecia tal
similitud entre dos signos marcarios que protegen productos
farmaceuticos o veterinarios, que logicamente causaran confusion vy
riesgo de asociacion como lo determind el Registro de Propiedad
Intelectual, con el agravante que el signo pretendido va dirigido al

campo del mercado veterinario y elinscrito protege medicamentos sin
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limitacion de drea, por lo que podria contener productos veterinarios

con posibilidad de coincidir en el mercado.

Al ser casi idénticos los signos marcarios MOVIFLEX y MOVOFLEX,
SuU pronunciacion resulta igualmente confundible para el consumidor,
por lo que tambien existe similitud fonetica, note el apelante que la
unica diferencia entre ambos elementos denominativos es una letra
de ocho, siendo que el orden de cada letra de la marca pretendida
coincide exactamente con el orden de cada una de letras de la marca
inscrita M OV _ FLEX porloque este Tribunal rechaza totalmente
los agravios del apelante en cuanto a que existe distintividad del signo

solicitado con respecto al inscrito.

Menciona la representacion de la empresa en sus agravios que “El
Principio de Especialidad permite la coexistencia de marcas similares
o incluso idéenticas, siempre que protejan productos o servicios
distintos, evitando asi que se generen monopolios marcarios
innecesarios y fomentando la libre competencia”; este alegato no es
de recibo de parte de este Tribunal; el objetivo principal del principio
de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusion prohibiendo
el registro de marcas que posean denominaciones identicas o
similares a las previamente registradas, para amparar productos o
servicios iguales o semejantes en el mercado de bienes y servicios; asi
lo dictamind el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el dia 3
de abril de 2007, en el Proceso 022-1P-2007; resultando que

ademds agrego:
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Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con
denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a
distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se

encuentren amparando productos o servicios distintos.

Con el proposito de verificar la existencia de semejanza entre los
signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el
consultante debe tomar en cuenta, en razon de la regla de la
especialidad, la identificacion de dichos productos y servicios en
las solicitudes correspondientes y su ubicacion en la

Clasificacion Internacional de Niza.

Se deberd analizar el grado de conexion competitiva existente
entre los productos a que se refieren ambas marcas, para cuyo

efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de andlisis.

“a) La inclusion de los productos en una misma clase del
nomenclator: Esta regla tiene especial interes en el caso
subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de
los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor
al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la
limitacion, la prueba para demostrar que entre los productos que
constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud
para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercializaciéon: Hay lugares de comercializacion
0 expendio de productos que influyen escasamente para que
pueda producirse su conexion competitiva, como seria el caso de

las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales

se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el
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consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se
daria tal conexion competitiva, en tiendas o almacenes
especializados en la venta de determinados bienes. Igual
confusidon se daria en pequenos sitios de expendio donde marcas
similares pueden ser confundidas cuando los productos
guardan tambien una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de
comercializacion o distribucion tienen relacion con los medios de
difusion de los productos. Si los mismos productos se difunden
por la publicidad general- radio television y prensa-,
presumiblemente se presentaria una conexion competitiva, o los
productos serian competitivamente conexos. Por otro lado, si la
difusion es restringida por medio de revistas especializadas,
comunicacion directa, boletines, mensajes telefonicos, etc. la
conexion competitiva seria menor.

d) Relacién o vinculacion entre productos: Cierta relacion entre
los productos puede crear una conexion competitiva. En efecto,
no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas vy
refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en
consecuencia, esa relacion entre los productos comercializados
tambien influye en la asociacion que el consumidor haga del
origen empresarial de los productos relacionados, lo que
eventualmente puede llevarlo a confusion en caso de que esa
similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos
asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos
gque comuUnmente se puedan utilizar conjuntamente (por

ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusion respecto

al origen empresarial, ya que el publico consumidor supondria
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que los dos productos son del mismo empresario. La
complementariedad entre los productos debe entenderse en
forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer
el uso necesario del otro, o0 que sin un producto no puede
utilizarse el otro o su utilizacion no seria la de su ultima finalidad
o funcion.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan
encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o
finalidades, si tienen similares caracteristicas, existe la
posibilidad de que se origine el riesgo de confusion al estar
identificados por marcas también similares o idénticas (por
ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” (Proceso N.°
N14-1P-2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”,
publicado en la Gaceta Oficial N.°© 1028, del 14 de enero de
2004).

[...]

Conforme a lo anterior, en el caso en examen no procede la
“aplicacion del principio de especialidad” porque el riesgo de
confusion aumenta entre las marcas cotejadas cuando se verifica una
posible conexion competitiva entre los productos; notese que ambos
signos marcarios estdn referidos a medicamentos y tal y como lo
explica el Registro de la Propiedad Intelectual, el signo inscrito es
amplio en cuanto a los medicamentos que protege sin limitacion
alguna y puede contener productos veterinarios pudiendo coincidir en

el mercado.

Si bien es cierto algunos productos farmaceuticos, sean para uso

humano o veterinario requieren una receta o autorizacidon de un
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profesional del ramo, lo cierto es que igualmente muchos productos
farmaceuticos se pueden adquirir sin ese requisito, por lo cual su
alegato en cuanto a este tema tambien es motivo de rechazo por este

Tribunal.

Cabe indicar nuevamente que el principio de especialidad que rige el
derecho de marcas procura proteger al consumidor medio a fin de que,
por medio de la marca inscrita logre reconocer un producto y

distinguirlo eficientemente de otro.

Ademds, con respecto a la jurisprudencia citada por la recurrente,
cabe reiterar que la aplicacion del principio de especialidad en otros
procesos de inscripcidon marcaria; obedece a las aristas de cada uno
de aquellos expedientes examinados; no solo analizaron la similitud
entre las marcas cotejadas, sino acerca de los productos protegidos;
su naturaleza; del sector del mercado ocupado por las empresas; Lla
conexion competitiva entre los oferentes, entre muchos otros
elementos, por lo que este 6rgano considera que la jurisprudencia
incorporada por el recurrente como sustento de sus agravios, no son
de aplicacion para el presente examen, puesto que, como se indico,
cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al

marco de calificacion registral que le corresponda.

Tome nota la recurrente que las resoluciones dictadas que forman
parte de la jurisprudencia de este Tribunal son guias, mas no
lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la
administracion registral, y mucho menos pueden servir para

descontextualizar los argumentos contenidos en ellas.
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Ademds, como lo ha reiterado este Tribunal el solicitante tiene el deber
de seleccionar una marca que no cause confusion con otra ya
registrada y que se encuentra en uso en el mercado. Toda vez que
existe un inmenso campo que ofrece la fantasia y la imaginacion por
lo que nada justifica, la eleccion de signos semejantes capaces de
producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos, o a los

consumidores en el mercado de bienes y servicios.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones
expuestas este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin
lugar el recurso de apelacion interpuesto por la empresa VIRBAC
CORPORATION, en contra de la resolucion dictada por el Registro de
la Propiedad Intelectual a las 09:25:45 del veinticuatro de enero de

dos mil veinticinco.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso
de apelacion interpuesto por el abogado Aaron Montero Sequeira, en
su condicion de apoderado especial de la empresa VIRBAC
CORPORATION, en contra de la resolucion dictada por el Registro de
la Propiedad Intelectual a las 09:25:45 del veinticuatro de enero de
dos mil veinticinco, la que en este acto se CONFIRMA. 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 42 del
Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 -
MJP. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejard en

los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuelvase el
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expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.
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