TRIBUNAL

REGISTRAL y‘

ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0484-TRA-PI

Oposicion a solicitud de inscripcion de marca multiclase (REEF) (3, 9, 16 y 24)
HENKEL AG. & CO. KGAA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-8015)

Marcas y otros Signos

VOTO 0027-2019

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

catorce minutos del dieciséis de enero del dos mil diecinueve.

Recurso de apelacion interpuesto por el licenciado Victor Vargas Valenzuela, mayor,
abogado, casado, con cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, apoderado especial
de HENKEL AG. & CO. KGAA, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania,
en contra de la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 07:47:14
horas del 7 de agosto del 2018.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES
DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL. El Licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de SOUTH
CONE, INC., sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada
en 5935 Darwin Court Carlsbhad, CA 92008, U.S.A., solicit6 ante el Registro de la Propiedad
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Industrial la inscripcion de la marca de fabrica y comercio REEF, para proteger los siguientes

productos:

1-

Clase 3 de la nomenclatura Internacional de Niza: “Preparaciones para blanquear y
otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar y pulir, desengrasar
y raspar; jabones; productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones
capilares, dentifricos .

Clase 9 de la nomenclatura Internacional de Niza: “Transmision y reproduccion de
sonido o imagenes; Soportes de datos magnéticos, discos de grabacién; Discos
compactos, DVD y otros medios de grabacion digital ”

Clase 16 de la nomenclatura Internacional de Niza: “Papel, carton y articulos de
estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; material de
encuadernacion; fotografias; articulos de papeleria; adhesivos (pegamentos) de
papeleria 0 para uso doméstico; material para artistas; pinceles; maquinas de
escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccién o material
didactico (excepto aparatos); materias plasticas para embalar (no comprendidas en
otras clases), caracteres de imprenta; clichés de imprenta”.

Clase 24 de la nomenclatura Internacional de Niza: “Tejidos y productos textiles no

comprendidos en otras clases, ropa de cama; ropa de mesa”

El Edicto correspondiente a la solicitud relacionada fue publicado en las Gacetas 178, 179 Y

180 correspondientes a los dias 20, 21 y 22 de setiembre del 2017, y dentro del plazo

conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de

noviembre del 2017, el licenciado Victor Vargas Valenzuela, en su condicion de apoderado

especial de la empresa HENKEL AG. & KGAA, plantea oposicion contra la solicitud de

registro de la marca relacionada, con base en la marca de su propiedad “BREF”.
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A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideré6 mediante resolucion de las
07:47:14 horas del 7 de agosto del 2018, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con
base en las razones expuestas... se resuelve: Se declara sin lugar la oposicion interpuesta
por el apoderado de HENKEL AG. & CO. KGAA, contra solicitud de inscripcién de la
marca “REEF”, presentada por... SOUTH CONE, INC., la cual en este acto se acoge.”

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad
Industrial el 24 de agosto del 2018, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela interpuso recurso
de apelacidn, pero sin fundamentar ningun motivo de su inconformidad. Tampoco expuso
sus agravios o razones de su impugnacion dentro del plazo de la audiencia de 15 dias que

otorga la ley por parte de este Tribunal.

SEGUNDO. A la substanciacién del recurso se le ha dado el trdmite que corresponde, y no
se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la
indefension de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictdndose esta

resolucion previa deliberaciones de ley.

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

hechos con tal caracter los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fabrica

-

b

' , registro 205124, cuyo titular es HENKEL AG & CO. KGaA, vigente al
12 de noviembre del 2020, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir
“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la lavada, detergentes para
platos, suavizantes de tela, preparaciones para remover manchas; preparaciones

para limpiar, lustrar, restregar y preparaciones abrasivas, agentes quimicos para
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limpiar metal, laminas de metal esmaltado, madera, corcho, porcelana, ceramica,
vidrio, plastico, cuero y textiles, preparaciones para limpieza y mantenimiento del
piso; jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello,

dentifricos” (ver folio 52 expediente principal).

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fabrica

G registro 203517, cuyo titular es HENKEL AG & CO. KGaA, vigente al 24
de junio del 2020, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir “Preparaciones
blanqueadoras y otras sustancias para uso de lavanderia, agentes suavizantes para
la lavanderia y vajillas; preparaciones limpiadoras, abrillantadoras, pulidoras y
abrasivas, preparaciones para limpiar metal; planchas y/o l1dminas de metal y platos
y vajillas con revestimiento de esmalte, madera, corcho, porcelana, ceramica, vidrio,
sintético, cuero y textiles, agentes removedores de tintas, agentes removedores de

manchas; jabones, perfumeria, aceites esenciales. (ver folio 55 expediente principal).

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fabrica

-

' , registro 205197, cuyo titular es HENKEL AG & CO. KGaA, vigente al
12 de noviembre del 2020, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir
“desinfectantes y agentes desodorizantes, no para uso personal, agentes para

refrescar el aire y para desodorizar el aire” (ver folio 56 expediente principal).
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CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
encuentra hechos que con tal caracter sean de relevancia para el dictado de la presente

resolucion.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La claridad y alcances que expone la
normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a
otro anterior perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de

confusidn en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el articulo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en
forma clara que ningln signo podra ser registrado como marca, cuando ello afecte algin

derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 pablico consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusién, por ser idéntico o
similar a una marca 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 anterior.

De lo anterior se desprende que la finalidad de una marca es lograr la individualizacion de
los productos o servicios que distingue dentro del mercado y evitar que pueda provocar
alguna confusion, con lo que se protege no so6lo al consumidor, sino también al empresario

titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, el articulo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,
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califica semejanzas entre signos, marcas, nombres, entre otros aspectos; examina similitudes
gréficas, fonéticas e ideologicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando mas
importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan
el riesgo de confusion y asociacion frente al consumidor y sirven de base, para objetar el
registro de un signo como proteccion a los derechos adquiridos por terceros. Al efecto los

incisos ¢) y e) de este numeral, indican:

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 confusidn, 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;

Asimismo, la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02

de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, estableci6:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos
que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes
dispositivos de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se ha establecido el
cotejo como herramienta para lograr esa finalidad, el que resulta necesario para poder
valorarlos desde los puntos de vista grafico, fonético e ideoldgico o bien determinar las
diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composicién
puede generar que efectivamente se provoque en relacion con los inscritos, un riesgo de
confusion frente al consumidor, situacion que lleva a objetar el registro de un signo con el

fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.
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De igual forma, el articulo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, establece:
“...En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se

presumird que existe probabilidad de confusion...”

En respuesta a lo anterior, el Tribunal Registral Administrativo, ha dictaminado que “... el
cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles
... Con el cotejo grafico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusion
visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la
pronunciacion de las palabras...” asi tenemos que: la confusion visual es causada por la
identidad o similitud de los signos derivada de su simple observacion, es decir, por la manera
en que se percibe la marca; la confusién auditiva se da cuando la pronunciacion de las palaras
tiene una fonética similar, sea esa pronunciacién correcta o no;” (Tribunal Registral

Administrativo, resolucion de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atras la confusién ideoldgica que se deriva del idéntico o parecido contenido
conceptual de los signos, esta confusidn surge cuando la representacion o evocacion a una
misma o semejante cosa, caracteristica o idea, en los tales signos, impide al consumidor

distinguir a uno de otro.

Siendo entonces que la marca propuesta y las marcas inscritas del caso en cuestion son las

siguientes:

Signe REEF s

Estado Solicitada Registrada Registrada Registrada
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Registro | - 205124 203517 205197
Marca Fabrica y Comercio Fabrica Fabrica Fabrica
Clase 3 “Preparaciones para blanquear y | Clase 3: Preparaciones | Clase 3: Preparaciones Clase 5:
otras sustancias para lavar la ropa; | parablanquearyotras | blanqueadorasyotras | desinfectantes
preparaciones para limpiar y pulir, sustancias para la sustancias para uso de y agentes
desengrasar y raspar; jabones; productos lavada, detergentes lavanderia, agentes desodorizantes,
Proteccion | de  perfumeria, aceites esenciales, | para platos, suavizantes suavizantes para la no para uso
cosméticos, lociones capilares, | de tela, preparaciones lavanderia y vajillas; personal,
. _y L dentifricos . para remover manchas; preparaciones agentes para
Distincion L » preparaciones para limpiadoras, refrescar el
Clase 9 “Transmision y reproduccion de limpiar, lustrar, abrillantadoras, airey para
sonido o imagenes; Soportes de datos restregar y pulidoras y abrasivas, | desodorizar el
magnétICOS, d|SCOS de gl’abaCIén; -D|SCOS preparaciones preparaciones para aire
compactos, DVD 'y otros medios de |  aprasivas, agentes | limpiar metal; planchas
grabacion digital ” quimicos para limpiar | y/o laminas de metal y
w ) . metal, ld&minas de metal platos y vajillas con
e e s | esmla,maea, | rvinino o
productos de imprenta; material dé corcho,_ porc_ela_na, esmalte, madera,
encuadernacion; fotografl’i'ﬁ' articulos de ceramica, vidrio, corc,ho,_porc_ela_na,
papeleria; adHesivos (pegiamentos) de plastlco, cuero y ceramica, vidrio,
al eIerl'a’o ara uso domeéstico; material textiles, preparaciones sintetico, cuero y
Ba?a artist;S' pinceles; méqhinas de para I_|mp|ezay_ textiles, agentes
escribir y arficulos de ,oficina (excepto mantenimiento del piso; removedores de tintas,
muebles); material de instruccién o Jabones, perfumena, agentes remoyedores
material’ didactico (excepto aparatos); acelt,e_s esenma}les, de mancha’s; Jabqnes,
materias pldsticas para embalar (nc; cosméticos, lociones perfumeria, aceites
. . para el cabello, esenciales
comprendidas en otras clases); caracteres dentifricos
de imprenta; clichés de imprenta”.
Clase 24 “Tejidos y productos textiles no
comprendidos en otras clases; ropa de
cama, ropa de mesa”
Clase 3,9,16y24 3 3 5
HENKEL AG & | HENKEL AG & | HENKEL
Titular SOUTH CONE, INC. CO. KGaA, CO. KGaA, AG & CO.
KGaA,

Ahora bien, este Tribunal no comparte el cotejo grafico y fonético realizado por el Registro

de la Propiedad Industrial respecto a los signos contrapuestos, pues evidentemente entre ellos

y conforme al cuadro anterior, existe similitud de orden gréfica y fonética, pues los signos,

como puede observarse de las cuatro letras que los componen, comparten tres letras, 0 sea

existen méas semejanzas que diferencias. Desde la dptica ideoldgica es correcto que REEF

tiene un significa propio inconfundible.
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Esa similitud gréafica y fonética hace que respecto a los productos listados para la clase 03
pedida, pueda producir en el consumidor riesgo de confusiéon y asociacion, pues todos
encajan en la amplia gama de productos relacionados con la limpieza y principalmente las
preparaciones de tocador no medicinales, asi como las preparaciones en el aseo utilizadas en
el hogar o en otros ambitos, mismos que se ofrecen de forma similar en el mercado, ubicados
en los mismos anaqueles de los supermercados, comparten idénticos puestos de venta,
canales de distribucion y comercio, asi como su naturaleza, lo cual podria suceder que el
consumidor incurra en confusion, a la hora de escoger o ligarlos a un mismo origen

empresarial.

Este listado de la marca solicitada en clase 03, esta incluido dentro de los productos
protegidos por las marcas inscritas para las clases 03 y 05, sin duda esto trae como resultado
que exista un claro riesgo de asociacién empresarial al no tener el consumidor los elementos
suficientes para distinguir la procedencia de la marca en disputa, existe una alta probabilidad
de que se dé un riesgo de confusion en el consumidor, pues podria llegar a asociar o0 a
relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos que

identifican los signos inscritos, maxime que como se dijo, los signos son muy parecidos.

Lo anterior, en concordancia con la proteccion legal establecida en el articulo 1 de la Ley de
Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: “La presente ley tiene por objeto proteger,
efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos,
...”, en este sentido, compete a la instancia administrativa proteger a la marca ya registrada,
en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de lamisma y los intereses
legitimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado
(comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor).
Por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que

adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusion con relacién a otros.
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En el caso concreto, se da la posibilidad de que el consumidor pueda confundir el signo
solicitado en clase 03 con los inscritos en las clases 03 y 05 cuya titular es la oponente, ya
que, conforme al listado de ambos, refiere a los mismos productos y otros estan relacionados.
En cuanto a los productos solicitados en clases 06, 09 y 24, en aplicacion del principio de
especialidad no se asemejan con ninguno de los productos de las clases 03 y 05 distinguidos

por las marcas registradas, por lo que la valoracién de inscribirlos esta correcta.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusion de que la marca
solicitada no provoca confusion para las clases 06, 09 y 24 por lo que es posible continuar
con el trdmite de inscripcion, para esos productos. No asi con la indicada para la clase 03,
pues se considera el posible riesgo de confusion y asociacion empresarial por parte del

consumidor.

Con fundamento en lo anterior y aungue no se haya expresado agravios por parte del apelante,
este Tribunal con fundamento en la normativa marcaria citada y conforme al principio de
legalidad, revoca parcialmente la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial
de las 07:47:14 horas del 7 de agosto del 2018, para que se deniegue Unicamente la
inscripcion de la marca de fabrica y comercio REEF en clase 03 de la Clasificacion
Internacional de Niza; y se continGe con el trdmite de inscripcidn para las clases 09, 16 y 24

internacionales.

SEXTO. 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 (N° 8039 del 12
de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo
Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la via

administrativa.
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el
recurso de apelacion interpuesto por el licenciado Victor Vargas Valenzuela, en su condicion
de apoderado especial de HENKEL AG. & CO. KGAA, en contra de la resolucién final
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 07:47:14 horas del 7 de agosto del
2018, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue la inscripcion de la
marca de fabrica y comercio “REEF”, en clase 03 de la Clasificacion Internacional de Niza.
En todo lo demés queda incolume lo resuelto por el Registro de origen. Se da por agotada la
via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucién 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 Urefia Boza
Kattia Mora Cordero llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM
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