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VOTO 0021-2021

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

horas con cincuenta y cinco minutos del quince de enero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por CLEMENTINA
MAYORGA COREA, asistente administrativa, cédula de identidad 8-0123-0148,
vecina de San José, en calidad de apoderada especial de PUIG FRANCE SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, sociedad organizada y existente bajo las leyes de
Francia, con domicilio en 65-67, Avenue Des Champs Elysées 75.008, Paris,
Francia, en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 15:11:18 horas del 3 de setiembre de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeifio.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el
Registro de primera instancia el 13 de setiembre de 2018, JOSUE SOLANO
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GARCIA, cédula de identidad 1-1438-0580, vecino de San José, solicita la

D

ONE BILLION

inscripcion de la marca , en clase 3 internacional, para distinguir:
“Productos de cuidado personal para caballero, para cabello, barba, para corporal,
para pies, productos para fijacion, productos de higiene, como jabon, shampoo,

acondicionador, gel desinfectante y productos de aseo, limpieza y desinfeccion”.

Los edictos para oir oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, la
sefiora  CLEMENTINA MAYORGA COREA, de calidades indicadas y en
representacion de la empresa PUIG FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual
el 7 de enero de 2019, se opuso a la solicitud de inscripcién, alegando que su
representada es titular de la marca “1 MILLION”, registro 175763, y que son gréafica,
fonética e ideolégicamente semejantes, por lo que considera que debe ser
rechazado el signo solicitado.

El Registro de la Propiedad Intelectual acogi6 la inscripcion del signo y denego la

oposicion.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa PUIG FRANCE SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE lo apeld y expuso como agravios:

1.- Considera que existe suficiente posibilidad de que se cause confusién al publico
consumidor al ser signos fonéticamente muy similares, siendo signos muy similares
al oido del consumidor e incluso confundibles, ambos buscan proteger los mismos

productos de la clase 03 internacional, tendrian mismos canales de distribucion,
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puestos de venta y van destinados al mismo tipo de consumidor, ademas considera

que se puede dar riesgo de asociacion empresarial.

2.- Sefala que no susceptible de inscripcién registral la marca solicitada por derecho
de terceros, se transgrede el articulo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos
distintivos. Realiza el cotejo gréafico y sefiala que el signo solicitado consiste en la
denominacion de la marca registrada siendo la Unica diferencia la letra B de la marca
solicitada. En cuanto al cotejo fonético son similares, los sonidos de MILLION vs
BILLION son altamente parecidos, y en cuanto al cotejo ideoldgico remiten a un
mismo concepto al ser millon y billon expresiones ponderativas, por lo que solicita
se revoque la resolucion citada y se acoja la oposicibn presentada por su
representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se
encuentra inscrita la marca de fabrica 1 MILLION, registro 175763, con vencimiento
al 09 de junio de 2028, en clase 3 para distinguir “preparaciones para blanquear y
otras sustancias para el lavado de ropa, preparaciones para limpiar, pulir, fregar,
preparaciones abrasivas, jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosméticos,
lociones para el cabello, dentifricos.”, a nombre de PUIG FRANCE SOCIETE PAR
ACTIONS SIMPLIFIEE (folios 64 y 65 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos utiles

para la resolucion de este asunto que tengan el caracter de no probados.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan

vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefension
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gue sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El articulo 8 de la Ley 7978, de
Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina en forma
clara que ningun signo podra ser registrado como marca, cuando ello afecte algun
derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en los
incisos a) y b):
[...]
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacion geogréfica o
una denominacién de origen, registrada o en tramite 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.
b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser idéntico o
similar a una marca, una indicaciébn geografica o0 una denominacién de
origen, registrada o en tramite de registro por parte de un tercero desde una
fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios 0 productos o
servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos

por la marca, la indicacion geogréfica o la denominacion de origen anterior.

[..]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualizacion e
identificacion de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo
cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusion o asociacidbn marcaria,
protegiendo de esta forma no so6lo al consumidor, sino también al empresario titular

de signos similares dentro del mismo giro comercial.
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Ante ello, el operador juridico debe realizar el cotejo marcario teniendo en mente
quiénes serian los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos.
Luego, debe atenerse a la impresion de conjunto que despierten las
denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma
simultanea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendra de ellos
en el futuro); y tener en consideracion las semejanzas y no las diferencias entre los
signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que
debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales

similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el analisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el
registrado, no solo es de aplicacion para analisis el articulo 8 incisos a) y b) de la
Ley de Marcas, sino también el 24 de su Reglamento, que califica las semejanzas
entre los diferentes signos distintivos, examina sus similitudes gréaficas, fonéticas e
ideolégicas, dando méas importancia a las similitudes que a las diferencias entre

ellos.

Articulo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realizacion
del examen de fondo como para la resolucién de oposiciones, se
tomara en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse mas importancia a las semejanzas que a las diferencias
entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusién, no es suficiente que los
signos sean semejantes, sino ademas que los productos o servicios
gue identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la

posibilidad de asociacion o relacion entre ellos; [...]
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Siendo entonces, que la marca propuesta y la marca inscrita es la siguiente:

SIGNO SOLICITADO

ONE BILLION

Clase 3 “productos de cuidado personal para caballero, para cabello, barba, para
corporal, para pies, productos para fijacion, productos de higiene, como jabdn,
shampoo, acondicionador, gel desinfectante y productos de aseo, limpieza y

desinfeccion”.

SIGNO INSCRITO

1 MILLION

Clase 3 “preparaciones para blanquear y otras sustancias para el lavado de ropa,
preparaciones para limpiar, pulir, fregar, preparaciones abrasivas, jabones,

perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentifricos.”

De conformidad con el cotejo realizado y tomando en cuenta los agravios de la
apelacion, de acuerdo con el andlisis en conjunto de los signos, tenemos que desde

el punto de vista gréafico se determina que entre el elemento literal del solicitado y
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D

ONE BILLION

el registrado existen importantes diferencias, ya que el solicitado
y el inscrito 1 MILLION no tienen ninguna coincidencia a nivel gréafico, el inscrito
contiene el numero “ 1 “ vy el solicitado la palabra ONE, por lo que son diferentes a
nivel grafico, y el solicitado contiene otros elementos que los componen, sea la letra
B con un particular disefio, y dentro de su estructura gramatical incorpora también
la palabra BILLION con una grafia y color particular, letras en anaranjado dentro de
un recuadro con fondo negro, lo que provoca un mayor nivel de diferenciacion, en
cuanto al signo inscrito 1 MILLION es un signo denominativo, sin ningun elemento
de disefio, por lo que constata este Organo Colegiado una clara diferenciacion.
Efectivamente ONE BILLION y 1 MILLION son los términos preponderantes en los
signos, los cuales no tienen mayor similitud gréfica entre si, ademas del disefio en
el solicitado, que constituyen elementos distintivos que provocan suficientes

diferencias entre las marcas.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciacién se diferencia por las palabras
ONE BILLION y 1 MILLION, que emiten un sonido desigual al pronunciarse, el
namero 1 en el signo solicitado, al indicarse en numero y encontrarnos en un pais
en donde el idioma oficial es el espanol, se pronuncia tal cual se indica “uno”, por lo

que a nivel fonético no se crea confusion al consumidor.

En el campo ideoldgico por las mismas razones no existe ningan tipo de similitud
debido a componerse ambos signos de elementos diferentes con conceptos

completamente diferentes.
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Con respecto a lo alegado por el recurrente de que son los mismos productos, debe
sefalar este Tribunal que el articulo 24 del Reglamento a Ley de marcas y otros
signos distintivos, establece en el inciso e): “... Para que exista posibilidad de
confusién, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino ademas que los
productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda
existir la posibilidad de asociacion o relacion entre ellos...”, por lo que cabe recordar

gue si los signos son_diferentes, como en este caso, no se incluyen dentro del cotejo

los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre si y que el
consumidor al verlos no los relacione. Situacién que tal y como ha sido analizado
lineas arriba no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales

a_nivel grafico, fonético e ideoldgico entre los signos cotejados, recayendo en

innecesario aplicar el principio de especialidad, razén por la cual se rechaza el
agravio referido a lo manifestado por el recurrente, en cuanto a que por tratarse de
productos iguales en clase 03, el signo solicitado debe rechazarse, lo anterior en
razon de que tal y como se analiz6 al ser los signos diferentes no existe riesgo de

confusién en el consumidor.

Debido a lo expuesto, y no existiendo riesgo de confusion, asi como tampoco riesgo
de asociacién empresarial, siendo que el consumidor puede identificar cada uno de
los signos, asi como el origen empresarial, no se vulnera los derechos registrados
de la opositora, por lo que la marca solicitada y la marca registrada pueden coexistir

registralmente, y por ende en el comercio.

En cuanto a los agravios de que existe similitud grafica, fonética e ideoldgica entre
los signos, deben ser rechazados, toda vez que tal y como se analizé de forma
detallada, el signo solicitado tiene importantes diferencias en los ambitos indicados
y es diferenciable claramente del inscrito, por lo que el consumidor no se vera

confundido, dado que el conjunto de elementos que lo componen producen la
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distintividad necesaria para que los signos puedan coexistir sin que existe ninguin

riesgo de que puedan ser confundidos o relacionados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no existir la posibilidad de
que surja un riesgo de confusion directo e indirecto entre los signos cotejados, lo
pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar
improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelacion interpuesto en contra de

la resolucion de las 15:11:18 horas del 3 de setiembre de 2020, emitida por el

Registro de Propiedad Intelectual, la cual se confirma para que se proceda con la

D

ONE BILLION

inscripcion del signo , para distinguir en clase 3 internacional,
“productos de cuidado personal para caballero, para cabello, barba, para corporal,
para pies, productos para fijacion, productos de higiene, como jab6n, shampoo,
acondicionador, gel desinfectante y productos de aseo, limpieza y desinfeccién”,

solicitado por JOSUE SOLANO GARCIA.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de
apelacion planteado por CLEMENTINA MAYORGA COREA, en calidad de
apoderada especial de PUIG FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, en
contra de la resolucidon dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
15:11:18 horas del 3 de setiembre de 2020, la que en este acto se confirma para
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que se proceda con la inscripcibn de la marca en clase 3
internacional, para distinguir “productos de cuidado personal para caballero, para
cabello, barba, para corporal, para pies, productos para fijacion, productos de
higiene, como jabdén, shampoo, acondicionador, gel desinfectante y productos de
aseo, limpieza y desinfeccion”, solicitada por JOSUE SOLANO GARCIA. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto
ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejara 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
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)

Carlos José Vargas Jiménez

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENO (FIRMA)
Oscar Rodriguez Sanchez Leonardo Villavicencio Cedefio
Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA) GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMAY)
Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electronico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr



TRIBUNAL 15 de enero de 2021

REGISTRAL y‘ VOTO 0021-2021

ADMINISTRATIVO ComenNo oF sicenTENATO Pagina 11 de 11

nub/CIVJI/ORS/LVC/PLSA/GOM
DESCRIPTORES

OPOSICION A LA INSCRIPCION DE LA MARCA
TG. INSCRIPCION DE LA MARCA
TNR. 00.42.38

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electronico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr



