TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0547-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de marca de fabrica “NEXT STEP”

VITAMIN SHOPPE INDUSTRIES INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-2808)

[Subcategoria: Marcas y otros signos]

VOTO No. 0017-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con

treinta y cinco minutos del trece de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Federico Urefia Ferreto, mayor,
casado una vez, abogado, con cédula de identidad uno- novecientos uno- cuatrocientos
cincuenta y tres, en su condicion de apoderado especial de la sociedad VITAMIN
SHOPPE INDUSTRIES INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes de New
York, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las
catorce horas con veinticinco minutos y treinta y un segundo del veintiséis de junio de dos

mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de
marzo de 2014, el Licenciado Federico Urefia Ferreto, en la representacion indicada,
solicito la inscripcion de la marca de fabrica y comercio “NEXT STEP”, para proteger y
distinguir: En clase 5, “Vitaminas, vitaminas, minerales, suplementos dietéticos y

nutricionales; suplementos de dieta y nutricionales para la pérdida de peso, dieta,
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nutricion deportiva, culturismo, entrenamiento y ganancia de musculos; polvos y barras
alimenticias para uso de reemplazo de comidas, suplementos de dieta en la naturaleza de
bebidas de mezcla y polvos de pérdida de peso, suplemento de bebidas dietéticas, a saber,
suplementos alimenticios para bajar de peso, salud y culturismo, y los suplementos
dietéticos y peso, salud y culturismo, y los suplementos dietéticos y nutricionales y mezclas
de bebidas en polvo que contienen fibra soluble e insoluble. En clase 35 “Servicios de
comercio minorista, servicios de catalogo de venta por correo y servicios de catalogo de
venta por correo Yy servicios de tiendas minoristas en linea que proporcionan a traves de
una red informatica mundial que ofrece todo tipo de vitaminas, vitaminas, minerales,
suplementos dietéticos y nutricionales, suplementos para pérdida de peso, comidas,

’

bebidas y mezclas y bebidas para rendimiento deportivo.’

Il. Que mediante resolucion de las catorce horas, veinticinco minutos, treinta y un
segundos del veintiséis de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial

denego la inscripcion solicitada.

I11. Que en fecha 4 de julio de 2014, el Licenciado Federico Urefia Ferreto, en la
representacion indicada, interpuso recurso de apelacion en contra de la resolucion final

antes indicada, y en virtud de que éste fuera admitido por el Registro conoce este Tribunal.

IV. Que a la substanciacién 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, dictandose esta resolucién 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;
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CONSIDERANDO

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

hecho demostrado el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “NEXT” bajo
el Registro No. 205311, vigente desde el 19 de Noviembre de 2010 hasta el 19 de
noviembre de 2020, a nombre de GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B.de C.V,,
para proteger y distinguir “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y
sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés;
emplastos, material para apdsitos; material para empastes e improntas dentales
desinfectantes; productos para eliminar animales dafiinos fungicidas, herbicidas.” (Ver
folios 40y 41).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
encuentra Hechos con influencia para la resolucion de este asunto, que pudieren tener el

caracter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro
de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado de conformidad con los incisos a) y
b) del articulo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el
signo propuesto “NEXT STEP” es inadmisible por derechos de terceros, por cuanto al
compararlo con la marca inscrita “NEXT” se observa que existe similitud entre ellas, a
nivel gréfico, fonético e ideoldgico, debido que ambas contienen el término NEXT, al
grado que podria causar confusion en los consumidores al no existir distintividad suficiente
que permita identificarlas e individualizarlas. Aunado a lo anterior, ambos signos protegen
productos en la misma clase 05 Internacional, y productos que se encuentran vinculados y

relacionados con la clase 35 también solicitada y se comercializan en el mismo canal de
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distribucion y que por su naturaleza exige un analisis mas riguroso.

Por su parte, la empresa recurrente indica que la marca de su representada tiene una palabra
adicional que la diferencia de la marca ya existente, refiriendose a “STEP” por lo que

cualquier consumidor promedio podré diferenciar un producto del otro.

Menciona que la marca registrada se refiere especificamente a un antigripal, mientras que el
pretendido por su representada corresponde a productos nutricionales y vitaminas
especializdndose en la venta de estos, por lo que el riesgo de confusion no se daria debido a
que el consumidor medio esta claramente definido para uno y para otro, asimismo los
canales de distribucién no son los mismos ya que su representada vende sus productos
directamente a través de internet por medio de su pagina correspondiente y no a traves de

comercios como farmacias como es el caso del antigripal.

Por ultimo, considera el recurrente que debera ser el titular de sus marcas, el que mediante
publicacion del edicto correspondiente, analice si la marca en cuestion le causa perjuicio
alguno por confusién, debido a que este ni siquiera contemplo la posibilidad de registrar su
marca en actividades fuera de su rango, por lo que solicita se rechace en todos sus extremos
los argumentos de rechazo esbozados por el Registro, y se continden los tramites de

registro de ambas clases.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo,
debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando
entre dos 0 mas signos, se presentan similitudes gréficas, fonéticas o conceptuales, que

hacen surgir un riesgo de confusion sea, de caracter visual, auditivo o ideoldgico.

La confusion visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos

palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observacion, es
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decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusidn auditiva se da,

cuando la pronunciacién de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciacion

correcta 0 no, y la confusidn ideoldgica es la que se deriva del mismo o parecido contenido

conceptual de los signos, o mejor aun, cuando las palabras comprendidas en los signos
contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusion surge cuando la
representacion o evocacion a una misma o semejante cosa, caracteristica o idea, en los tales

signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas
son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de
causar riesgo de confusién o riesgo de asociacion, respectivamente. Ahora bien, a quién se
le causa esa confusidn? el articulo citado es claro al indicar: al publico consumidor, sea a
otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es
identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las
distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos

productos sean de calidad o no segln de donde provengan.

Por otra parte, el articulo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas
que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a
este examen, el Dr. Ferndndez-No6voa indica: “...ha de ser realizada una vision de conjunto
0 sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su
unidad fonética y gréafica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en
el juicio comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las
marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia
caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada funcion
diferenciadora.(...) en el analisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar

la dimensidn mas caracteristica de las denominaciones confrontadas: la dimension que con
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mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo,
la impresion general que la denominacion va a suscitar en los consumidores:”
(Fernandez-Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial
Montecorvo S.A., Espafia 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo

debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

En el caso en concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “NEXT STEP”, y la
inscrita “NEXT” catalogadas ambas como marcas denominativas, considera este Tribunal
que lleva razén el Registro de la Propiedad Industrial dado que entre la presentada y la
inscrita se da una similitud grafica, fonética e ideoldgica capaz de inducir a error a los
consumidores. Estima este Organo de Alzada que no existen suficientes diferencias gréficas
e ideologicas que permitan su coexistencia, ya que graficamente a simple vista las marcas
enfrentadas son idénticas en cuanto al vocablo “NEXT?”, siendo este un término en ingles
que al traducirlo al idioma espafiol significaria “PROXIMO” que es de uso comin y no
posee ningun elemento susceptible de distincién alguna, lo que también dentro de la
inteligencia del consumidor medio lo puede llevar a una confusion conceptual sobre dichas
marcas , y fonéticamente tal y como lo cité el Registro existe un gran parecido en su
pronunciacion, lo que por si es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa
apelante al no contar con elementos diferenciadores significativos, debido a que la
denominacion “STEP”, no le otorga distintividad , ya que el signo solicitado esta inmerso
en la marca inscrita sin hacerlo altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la
probabilidad de inducir a error al consumidor.

Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos al
igual que amparan la inscrita, que se ubican en la misma clase 05, asimismo lo productos
son relacionados y no se encuentra referida unicamente a antigripales como lo pretende
hacer ver el apelante sino que es mas amplia, de ahi que tienen un punto de encuentro.

Agregado a lo anterior, la marca propuesta también pretende proteger productos en la clase
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35, los cuales se encuentran vinculados entre si por ser un servicio de venta para esos
productos y eventualmente tienen el mismo canal de comercializacion, por lo que no es
procedente descartar la confusion que podria suscitarse, debiendo tener en cuenta también
el hecho de que en nuestro pais no todos los medicamentos o preparaciones farmacéuticas
requieren de receta médica para su adquisicion, existiendo la posibilidad de causar
confusion hasta en el dependiente que despacha los medicamentos en las farmacias. Esa
similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para
contrarrestar la semejanza gréafica, fonética e ideoldgica que presentan los signos cotejados,
lo que impide la concesion de la marca solicitada. Todo lo anterior, se cifie a la regla del
articulo 24 inciso e) del Reglamento citado.

Asi las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la
marca, de ahi que no podria autorizarse la inscripcion solicitada como pretende el
recurrente, ademas, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la
salud puablica, tanto judicial como administrativamente, se ha mantenido en reiterados
fallos, que al efectuarse el examen o calificacion de una marca de productos farmacéuticos,
su verificacion debe darse con mayor cuidado, debiendo apreciarse en un marco mas

estricto y riguroso.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, tal como ha sido sostenido
por el Registro de la Propiedad Industrial, no existe una distincion suficiente que permita la
coexistencia registral de las marcas cotejadas, por cuanto su identidad y semejanza podria
provocar un riesgo de confusién en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro

se solicita a productos similares a los identificados con la marca inscrita.

Dado lo anterior, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del articulo 8° literales a) y
b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo

que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la sociedad VITAMIN SHOPPE
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INDUSTRIES INC., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripcion de la marca “NEXT
STEP”.

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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso
de Apelacion presentado por el Licenciado Federico Urefia Ferreto, en representacion de
de la sociedad VITAMIN SHOPPE INDUSTRIES INC., en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinticinco
minutos y treinta y un segundo del veintiséis de junio de dos mil catorce, 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

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33
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