TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2020-0290-TRA-PI
OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS GOYA
GOYA FOODS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-6694

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0028-2021

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

treinta y dos minutos del veintidés de enero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion, interpuesto por la abogada Laura
Valverde Cordero, vecina de Ciudad Col6n, San José, titular de la cédula de identidad
1-1331-0307, en su condicion de apoderada especial de la empresa GOYA FOODS,
INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados
Unidos de América, domiciliada en 350 County Road, Jersey City, New Jersey 07307,
E.U.A., en contra de la resolucién final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial,
a las 14:19:17 horas del 11 de mayo de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, en fecha 24 de julio
de 2019, el sefior abogado Ricardo José Aguilar Ugalde, vecino de Ciudad Quesada,
San Carlos, portador de la cédula de identidad 2-0600-0608, en su condicion personal,
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OYA

presento solicitud de inscripcion de la marca de servicios , en clase 42 de la
nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de ingenieros y disefio
gréfico”, lista de servicios que quedd tal y como se cita, de conformidad con la
modificacidn realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad

Industrial, el 27 de agosto de 2019, segun consta a folio 7 del expediente de origen.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la
representacion de la empresa GOYA FOODS, INC., presenté su oposicién alegando
gue su representada cuenta con los registros niameros: 106222, 111358 y 106222 de
los signos GOYA en clases 33, 29 y 30 respectivamente y que existe semejanza gréfica,
fonética e ideoldgica, por lo que la marca solicitada no cuenta con elementos suficientes
qgue le otorguen la distintividad necesaria para su registracion, y que en caso de duda
respecto a la semejanza entre signos, se debe proteger la marca registrada y rechazar
el pretendido, conforme lo dispuesto por el articulo 8 incisos a) y €) de la Ley de marcas

y el articulo 24 incisos d) y e) del reglamento a la ley de cita.

Asimismo, la representacion de la empresa oponente invoca la fama y notoriedad del
signo GOYA, y sefiala que como consecuencia de ello el examen entre los signos debe
ser mas riguroso. Establece que este es un caso de dilucion marcaria lo que puede
generar un engafio en el consumidor al asociar ambas marcas con un mismo origen
empresarial, y que su representada cuenta con multiples registros y solicitudes a nivel
mundial de la marca GOYA, ademas de que en su pais origen, Estados Unidos, se usa

desde el afio de 1936 para revolucionar la industria alimenticia de la comunidad latina.

Agrega que su representada ha invertido tiempo y dinero en publicidad y promocién para

lograr la posicion privilegiada de su marca frente a sus competidores, y enlista entre sus
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distribuidores méas reconocidos los supermercados Walmart, Pali, Maxi Pali, y
Automercado; lo que ha permitido que el consumidor promedio reconozca la existencia
de los productos GOYA, siendo la inscripcion de la marca solicitada la apropiacion de

una marca ajena.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion final dictada a

las 14:19:17 horas del 11 de mayo de 2020, dispuso declarar sin lugar la oposicion

GOYA
planteada, acogiendo la solicitud de inscripcion de la marca de servicios , en
clase 42 internacional, al considerar que no incurre en las prohibiciones establecidas en

el articulo 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Dicha resolucién fue apelada por la representacién de la empresa opositora, y expuso
como agravios en primera y segunda instancia, que su representada cuenta con los
signos GOYA, registros 106222, 111358 y 106222 en clases 33, 29 y 30
correspondientemente. Sefiala también que el articulo 8 inciso a) de la Ley de marcas,
indica que en caso de duda respecto a la semejanza entre signos se protegera la marca
registrada contra el signo que se pretende inscribir, asimismo el articulo 24 incisos d) y
e) del reglamento de la ley de cita, sefiala que de existir similitud entre signos se
rechazard el signo pretendido, debido a ello, al contar el signo pretendido con similitud
respecto de las marcas inscritas, este se debe rechazar.

La recurrente argumenta que su marca GOYA es famosa y notoria, o que produce que
la marca pretendida se configure en un caso de dilucion marcaria, aunado a esto, la
empresa apelante cuenta con multiples registros y solicitudes a nivel mundial de la
marca GOYA, que ademas es utilizada en su pais de origen, Estados Unidos, desde el
afio de 1936.
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Por otra parte, menciona la apelante que su representada ha invertido tiempo, dinero en
publicidad y promocién, para lograr una posicion privilegiada en el mercado, frente a sus
competidores, indica que en Costa Rica es distribuida en Walmart, Pali, Maxi Pali,
Automercado, y Alpiste Ltda., y que cuenta con un catalogo de productos para la
comercializacion; por lo anterior el consumidor promedio reconoce la existencia de los
productos GOYA, propiedad de la empresa GOYA FOODS, INC., que esta catalogada
como la compainiia hispana de alimentos mas grande de los Estados Unidos, ofreciendo
a los consumidores una linea completa de productos bajos en sodio, dietéticos y sin
azucar; ademas de contar con el lema “Si es GOYA... tiene que ser bueno”, como se

desprende del sitio web https://www.goya.com/es/our-company/press-room/goya-

foodsexpands-global-reach, que ademas se encuentra inscrito en clases 29 y 32
internacional, registros 173338, 173339 y 182444, inscritos desde el 2008 y vigentes
hasta el 2028.

Continda manifestando la apelante, que el uso de su marca se proyecta desde Costa
Rica hasta Estados Unidos, y que incluso vende yuca proveniente de Costa Rica bajo la
marca GOYA, con lo cual el sector pertinente del mercado y el consumidor promedio no
estan ajenos a la existencia de los productos GOYA, lo cual puede verificarse en el sitio

de ventas en linea https://www.latinfoodsmarket.com/Costa Rica-

Cassava Frozen vyuca congelada Goya .html.

Agrega la recurrente que entre los signos existe semejanza gréfica, fonética e ideoldgica,
conteniendo la marca pretendida el elemento distintivo GOYA, del signo de su
representada, el cual se diluye al mostrarlo con un disefio, lo que puede inducir a engafio
al consumidor, quien por la similitud puede asociar ambas marcas a un mismo origen
empresarial, no teniendo la marca solicitada suficientes elementos que le otorguen la

distintividad necesaria para su registracion; ademas, de permitirse el registro de la marca
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pretendida se violentaria lo establecido en el articulo 8 incisos a) y e) de la Ley de
marcas, al apropiarse el distintivo marcario pretendido de una marca ajena ya registrada,
induciendo al consumidor a una falsa procedencia; finalmente, al ser la marca GOYA,

notoria el examen entre los signos debe ser mas riguroso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como
hechos con tal caracter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de
la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a favor de la empresa apelante GOYA

FOODS, INC., los siguientes signos:

1.-Marca de fabrica GOYA, registro 111358, inscrita el 22 de diciembre de 1998 y vence
el 22 de diciembre de 2028, en clase 29 internacional para proteger: “Vegetales
enlatados, frutas enlatadas, néctar de albaricoque enlatado, jugo de naranja enlatado,

salsa de tomate”. (folios 45 a 46 del expediente principal)

2.-Marca de fabrica GOYA, registro 95814, inscrita el 9 de agosto de 1996 y vence el 9
de agosto de 2026, en clase 30 internacional para proteger: “Cereal, galletas, especias,
sal pimienta, orégano, vinagre, extractos para condimentar, salsa de carne, chocolate,
dulce, salsa de tomate, espagueti con albondigas, salsa de carne y condimento, pasteles
sancochos puertorriquefios, flan instantaneo, salsa puertorriquefia con carne, ravioles

en salsa de carne, café”. (folios 47 a 48 del expediente principal)

3.-Marca de fabrica GOYA, registro 106222, inscrita el 16 de febrero de 1998 y vence el
16 de febrero de 2028, en clase 32 internacional para proteger: “Jugo de frutas, sirope
de frutas, sirope de semillas de sésamo, jugo de uva, néctar de papaya, crema de coco,
néctar de melocotén, néctar de guayaba, malta, especialmente bebidas no alcohdlicas
fabricadas a base de malta”. (folios 49 a 50 del expediente principal)
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4.-Que la Corte Suprema de Justicia Sala Penal de Paraguay, mediante sentencia
numero 430, del 9 de setiembre de 2010, declara notoria la marca GOYA en clases 29

y 30. (folios 66 a 74 del legajo digital de apelacién)

TERCERO. 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.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme lo dispuso el Registro de
Propiedad Industrial, los signos poseen en su denominacién el término GOYA, las
marcas inscritas protegen productos en clases 29, 30 y 32 internacional; y el signo
solicitado servicios en clase 42 internacional, debido a ello, y en aplicacion del principio
de especialidad, los signos pueden coexistir. Hasta aqui conforme a la normativa que
rige la materia, las marcas coexistirian en el mercado. Sin embargo, del cuarto hecho
probado anteriormente, se observa una causal que impone un analisis diferente en favor
de la marca o marcas de la oponente, siendo esa causal la notoriedad de la marca
GOYA, que segun expone la recurrente en sus agravios dichos signos gozan de un
amplio reconocimiento a nivel mundial, por lo cual dicha condiciébn merece ser protegida,

respecto del signo pretendido.

Sobre el tema de la proteccién de las marcas notorias, resulta oportuno enfatizar lo
sefalado por la doctrina:
...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese

status implica un nivel de aceptacién por parte del publico que sélo es
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consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas
distinguen ... la marca notoria esta por lo general asociada con productos de muy
buena calidad e intensamente publicitados.

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca
notoria indica al publico consumidor una fuente constante y uniforme de
satisfaccion, y es dificil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su
exposicion en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad
la marca no puede ser conocida... (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas,
Séptima Edicion, Abeledo-Perrot, p. 393).

Por otra parte, en nuestro ordenamiento juridico existe la obligatoriedad de proteger a
las marcas notorias, por la incorporacion de Costa Rica al a la Unién del Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (en adelante CUP) y a la Organizacion
Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificacién del Acuerdo Sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC),
mediante el cual nuestro pais se comprometié a proteger a las marcas notoriamente
reconocidas y es a raiz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de marcas y otros
signos distintivos, Ley N° 7978 de 06 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas),
especificamente en su articulo 8 inciso €) que dispone:

Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningun signo podra ser

registrado como marca cuando ello afecte algun derecho de terceros, en los

siguientes casos, entre otros:

(...)

e) Si el signo constituye una reproduccién, imitacién, traduccién o transcripcion,

total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado

contratante del Convenio de Paris por el sector pertinente del publico, en los

circulos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que

pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los
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cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o
conlleve un riesgo de asociacion con ese tercero o un aprovechamiento injusto

de la notoriedad del signo.”

Debe tenerse presente que los minimos de proteccion que imponen los tratados
internacionales pueden ser ampliados en la legislacién nacional, y precisamente esto es
lo que acontece en el caso de Costa Rica, puesto que el inciso supra citado indica que
no puede acordarse el registro cuando lo pedido colisione con “...un signo distintivo
notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de Paris...”, sea,
que se sobrepasa la dimension territorial contenida en este articulo, para pasar del
ambito nacional al internacional, por cuanto la notoriedad alegada puede darse incluso

en tan solo uno de los 196 paises contratantes del CUP.

Asimismo, y para lo que interesa resolver en el presente caso, el Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial, que es Ley No. 7484 de 28 de marzo de 1995,
en su articulo 6 bis, en forma expresa obliga a los paises de la Unién a proteger a las
marcas notoriamente conocidas, estableciendo lo siguiente:
Articulo 6 bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas.
1.- Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del
pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y
a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la

reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion, de una

marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser
alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o

similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la

reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacidon susceptible de

crear confusion con ésta”. (el subrayado es nuestro)
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Tal y como explicé este Tribunal en su Voto 0038-2018, el articulo 6 bis del Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial impone a los paises signatarios la
obligacion de proteger las marcas “...que la autoridad competente del pais del registro
o del uso estimare ser alli notoriamente conocida...”. De la letra de la norma se infiere
gue el minimo de proteccion que debe brindarse esta referido, pero no limitado como se

vera, al conocimiento notorio en el propio pais en el que se suscite la controversia.

Respecto de la notoriedad extranjera a la que se hace alusion en el articulo 8 inciso €)
de la Ley de marcas, tradicionalmente han existido dos caminos para que sea adoptada
en Costa Rica: en el primero, la notoriedad puede provenir del andlisis de los elementos
probatorios que presenten los interesados ante la Administracion Registral, y en dicho
sentido adquieren relevancia tanto los articulos 45 de la Ley de marcas y 31 de su
Reglamento (decreto ejecutivo 30233-J); como, la Recomendacién Conjunta relativa a
las Disposiciones sobre la Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas (en
adelante, Recomendacién Conjunta), aprobada por la Asamblea de la Union de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 3432 serie de reuniones de las
Asambleas de sus Estados miembros, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de
1999, la cual forma parte de nuestro marco de calificacion registral segun la reforma al
articulo 44 de la Ley de marcas, vigente desde el 25 de abril de 2008 e introducida por
la ley 8632, donde se establecen los criterios a valorar para considerar a un signo como
una marca notoria, mismos que deberan ser analizados de conformidad con las reglas

de la sana critica para llegar a la declaratoria de notoriedad de una marca.

A efectos de llevar a la practica dicha norma, a solicitud del Tribunal Registral
Administrativo, el Registro de la Propiedad Industrial, cre6 un procedimiento para la

declaratoria de notoriedad, el cual esta regulado en la Directriz DP1-0003-2019 de 28 de
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junio de 2019, publicada en La Gaceta 147 del 7 de agosto de 2019.

El segundo camino no tiene que ver con probanzas, sino mas bien con reconocimiento;
en este caso, si la notoriedad de una marca ya ha sido otorgada por una autoridad
extranjera y tal hecho queda debidamente demostrado en el expediente, corresponde
reconocerla sin ambages en nuestro pais; en este sentido, la Recomendacion Conjunta
indica que uno de los factores a considerar es “...la medida en que la marca haya sido
reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes...”, articulo 2

inciso 1), su inciso b), paragrafo 5.

Partiendo de lo anterior, y en consonancia con la documentacion aportada al expediente
por la recurrente, resulta de aplicacion al caso bajo estudio la segunda forma sefalada.
Ante la audiencia dada por este Tribunal para presentar o ampliar alegatos u ofrecer
nuevos elementos de prueba, la representante de la empresa oponente adjuntd, con las
formalidades exigidas por nuestro ordenamiento juridico, la sentencia numero 430,
dictada por la Corte Suprema de Justicia Sala Penal de Paraguay, emitida el 9 de
setiembre de 2010, donde tiene por demostrada la notoriedad de la marca GOYA, en
clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa apelante
GOYA FOODS, INC.

De acuerdo con el documento antes mencionado por la apelante, y que se encuentra
agregado en el legajo digital de apelacién, la Corte Suprema de Justicia Sala Penal de
Paraguay, indicé lo siguiente:
...En efecto surge, de los antecedentes administrativos a la vista, que la firma
Goya Foods Inc. es una corporacion, con oficinas y negocios en Nueva Jersey,
Espafa, Puerto Rico, Republica Dominicana y Paraguay, siendo la América del
Sur, una de sus principales ares (sic) de Comercializacion. Aunque nadie expide

certificado de notoriedad, apreciamos (segun las pruebas de autos) que se trata
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una marca y nombre comercial notorios, y la solicitante del registro de la misma
marca podria beneficiarse con el prestigio ajeno. La notoriedad en materia de
marca puede tener grados o niveles, segun calidad, expansion geografica, y son
mMAas o menos conocidas con la publicidad, etc. Algunas son universalmente
conocidas y no precisan de pruebas, y otras demuestran esa condiciébn con

pruebas instrumentales, como ocurrioé en autos...

Bajo ese conocimiento, por encontrarse reconocido el signo GOYA, inscrito para
proteger productos de las clases 29 y 30, como notorio en minimo un Estado suscriptor
del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, segun se desprende
de la sentencia de numero 430, dictada por la Corte Suprema de Justicia Sala Penal de
Paraguay, este Tribunal reconoce la notoriedad extranjera y mantiene esta caracteristica
de notoriedad para la marca GOYA, en clases 29 y 30, en ese sentido, bajo las
condiciones apuntadas este signo merece una proteccién reforzada como signo notorio
y tal proteccion alcanza a cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales
el signo se aplique, cuando lleve un riesgo de asociacién con el titular del signo notorio

0 un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Conforme a lo expuesto, y como segundo punto de este analisis de fondo, se procede

al cotejo de los signos para determinar su posible coexistencia:

MARCA DE SERVICIOS SOLICITADA

GOYA

CLASE 42
Servicios de ingenieros y disefio grafico

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


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL 22 de enero de 2020

REGISTRAL )“ VOTO 0028-2021

ADMINISTRATIVO (.f:)as‘grﬁ‘gl;(w::Ewc&mpmmo Pagina 12 de 18

MARCA DE FABRICA INSCRITAS
GOYA

CLASE 29
Vegetales enlatados, frutas enlatadas, néctar de albaricoque enlatado,

jugo de naranja enlatado, salsa de tomate

CLASE 30
Cereal, galletas, especias, sal pimienta, orégano, vinagre, extractos para condimentar,
salsa de carne, chocolate, dulce, salsa de tomate, espagueti con albéndigas, salsa de
carne y condimento, pasteles sancochos puertorriquefios, flan instantaneo, salsa

puertorriquefia con carne, ravioles en salsa de carne, café

CLASE 32
Jugo de frutas, sirope de frutas, sirope de semillas de sésamo, jugo de uva, néctar de
papaya, crema de coco, néctar de melocotén, néctar de guayaba, malta,

especialmente bebidas no alcohdlicas fabricadas a base de malta

Desde el punto de vista gréfico la marca solicitada es mixta, presenta en su parte
superior una figura asemejando la letra “G”, con una tonalidad de azul oscuro a claro y
en su interior cuenta con un tridngulo color verde, debajo de esa figura se sitta el vocablo
preponderante GOYA, con letras negras y azules en grafia especial y en su parte inferior
posee las palabras asesorias empresariales en letras verdes; los signos inscritos son
denominativos formados por el término GOYA, escrito con una grafia sencilla en letras
color negro. De ahi que, el elemento preponderante y que a la vista del consumidor es
el que va a recordar, lo conforma el término GOYA, que a pesar de contener el signo
pretendido una serie de colores, elementos figurativos y denominativos podria el

consumidor, en un primer momento, identificarlo con las marcas inscritas.
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Desde el punto de vista fonético la analogia gramatical en el término GOYA, de la marca
solicitada respecto de los signos inscritos, concibe que su entonacion se escuche de

manera similar.

Desde el punto de vista ideoldgico los signos inscritos GOYA, con relacion a la marca

GOYA

solicitada refieren a un apellido

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de Goya, por lo que evocan una misma idea en

la mente del consumidor.

Visto que los signos inscritos presentan una marcada similitud con el solicitado, de
acuerdo con el cotejo grafico, fonético e ideoldgico realizado, debe llevarse a cabo el
analisis desde la perspectiva de los productos y servicios a proteger por estos, en miras
de verificar si resulta de aplicacion el principio de especialidad, contenido en el articulo
89 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Este principio establece que pueden
existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o
servicios totalmente disimiles, que no sean susceptibles ser relacionados, en este
sentido la doctrina es conteste en indicar que:
...La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relacion
con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este
modo, puede coexistir legalmente en el trafico econdmico o en el Registro signos
idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios
que distingan no sean susceptibles de confusion... (LOBATO, Manuel,
Comentario ala Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, Espafia, p. 153).
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En esta misma linea, el mismo tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley
17/2001, pagina 293, sefialo:
“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos sera
tanto mas facil cuanto mas alejados sean los productos o servicios distinguidos
por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios
de las marcas comparadas son dispares, sera posible la coexistencia de tales

marcas’.

Sobre el Principio de Especialidad, este Tribunal en el Voto No. 813-2011, de las 10:30

horas del 11 de noviembre de 2011, afirmao:
“...el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la
inscripcion de una marca soOlo se adquieren con relacién a los productos o
servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitacién
a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un
determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene
especial interés en obtener la proteccion emergente del registro de un signo
marcario. De tal suerte, la consecuencia mas palpable de este principio es que
sobre un mismo signo pueden recaer dos o mas derechos de marca
autbnomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso si, siempre que
cada una de esas marcas autonomas sea utilizada con relacioén a una clase
o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia
de esa diferencia, no habria posibilidad de confusién sobre el origen o la
procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no
puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderias, sino
aguellas para las cuales se le otorg6 exclusividad, y correlativamente, una marca
no podra impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o0 servicios

inconfundibles”.
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De acuerdo con la cita sefialada se determina que, por aplicacion del principio de
especialidad, se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca
inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase
pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusion al publico
consumidor y a los competidores, confusion que a criterio de este Tribunal no ocurre en
el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 42
internacional: servicios de ingenieros y disefio grafico; mientras que los signos
registrados amparan en clase 29: vegetales enlatados, frutas enlatadas, néctar de
albaricoque enlatado, jugo de naranja enlatado, salsa de tomate, en clase 30: cereal,
galletas, especias, sal pimienta, orégano, vinagre, extractos para condimentar, salsa de
carne, chocolate, dulce, salsa de tomate, espagueti con albéndigas, salsa de carne y
condimento, pasteles sancochos puertorriquefios, flan instantaneo, salsa puertorriquefia
con carne, ravioles en salsa de carne, café y en clase 32: jugo de frutas, sirope de frutas,
sirope de semillas de sésamo, jugo de uva, néctar de papaya, crema de coco, néctar de
melocotén, néctar de guayaba, malta, especialmente bebidas no alcohdlicas fabricadas
a base de malta; de tal forma que al analizar el giro comercial de los servicios solicitados
respecto de los productos inscritos, estos son de diferente naturaleza, ademas sus
canales de comercializacién son completamente disimiles y van dirigidos a distintos
tipos de consumidores, razén por la cual no existe relacion alguna entre estos, mucho
menos se presentara un riesgo de confusion o asociacion para el consumidor o un
perjuicio para la titular de las marcas inscritas, en razén de la diferencia tan marcada
entre los productos que protegen las marcas inscritas y los servicios pretendidos por el
signo solicitado.

Con relacion a la prueba ofrecida por la recurrente referente a publicidad, estadisticas y
uso de la marca GOYA, para el caso que nos ocupa se prescinde de esta, por cuanto
alguna de ella no cumple con los requisitos que la ley impone para su valoracion y en

especial, porque se torna innecesaria al quedar demostrada mediante la sentencia

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


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL 22 de enero de 2020

REGISTRAL )“ VOTO 0028-2021

ADMINISTRATIVO Comno be scenTEno P&agina 16 de 18

namero 430, del 9 de setiembre de 2010, dictada por la Corte Suprema de Justicia Sala

Penal de Paraguay, la notoriedad de la marca GOYA.

En cuanto al agravio externado por el representante de la empresa apelante respecto a
la notoriedad de sus marcas, debe indicarsele al recurrente, que si bien es cierto este
Tribunal ha reconocido su notoriedad, el alcance de esta proteccion especial no es
suficiente para impedir, en este caso concreto, el registro del signo solicitado por el
simple hecho de llevar en sus denominativos el citado vocablo GOYA, ya que ha
guedado demostrado que pueden coexistir en aplicacion del principio de especialidad,
lo que elimina cualquier riesgo de confusion y asociacion empresarial posible, por la
diferencia que existe entre los servicios y productos protegidos por los signos. Asi, se
debe recordar que la notoriedad no rompe el principio de especialidad per se, sino
cuando se demuestre que su conocimiento se extiende mas alld de su circulo de
consumidores y es conocida por el publico en general, sea este consumidor 0 no de sus

productos o servicios.

Respecto a la dilucion marcaria manifestada como agravio por parte de la recurrente,
considera este 6rgano de alzada que este debilitamiento no se configura, como bien se
ha demostrado, los signos cotejados pretenden la comercializacion de servicios y
productos de distinta naturaleza mercantil, lo cual evidentemente conlleva a que el
consumidor no los pueda relacionar ni asociar al mismo origen empresarial. Al respecto
debe recordar la parte, para que se configure una dilucibn marcaria debe existir
necesariamente una relacion marca/producto, situacion que tal y como se desprende de
todo lo analizado, es ajena al caso bajo estudio, razén por la cual sus argumentaciones

en ese sentido no son procedentes.

Por las razones antes expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal

declara parcialmente con lugar el recurso de apelacion interpuesto por la representacion
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de la empresa GOYA FOODS INC., en contra de la resoluciéon dictada por el Registro
de la Propiedad Industrial a las 14:19:17 horas del 11 de mayo de 2020, acogiendo
parcialmente la oposicion respecto del reconocimiento de la condicién de notoriedad de
las marcas GOYA, en clase 29 y 30 internacional, confirmandose en todo lo demas la

resolucion apelada.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara
parcialmente con lugar el recurso de apelaciéon interpuesto por la abogada Laura
Valverde Cordero, en su condicion de apoderada especial de la empresa GOYA FOODS
INC., en contra de la resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a
las 14:19:17 horas del 11 de mayo de 2020, acogiendo parcialmente la oposicion
planteada por la representacion de la empresa GOYA FOODS INC., respecto del
reconocimiento de la notoriedad internacional de las marcas GOYA, en las clases
29 y 30 del nomenclator internacional, confirmandose en todo lo demas resuelto por el
Registro de origen. Por no existir ulterior recurso contra esta resoluciéon, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta
No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermudez
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