TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0571-TRA-PI

Oposicion a solicitud de inscripcion de la marca mixta “CAFE 100% PURO Montes de
ORO CALIDAD DE EXPORTACION 100% CAFE ARABICA DE COSTA RICA, De
nuestros montes hasta su mesa servido (diseio)” (30)

BALI TRADING GROUP CORP, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-2024)

[Marcas y otros signos distintivos

VOTO N°0018-2013

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

cuarenta minutos del diecisiete de enero del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Jorge Guzman
Calzada, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad ndmero uno-
setecientos veintinueve-cuatrocientos treinta y dos, en su condicién de apoderado especial de la
empresa BALI TRADING GROUP CORP, organizada y existente bajo las leyes de las Islas
Virgenes Britanicas, con domicilio social en Chera Chambers, Road Town, Tortola, Islas
Virgenes Britanicas, en contra de la resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis

de abril del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dia

siete de marzo del dos mil once, la Licenciada Nicol Rudin Arroyo, casada en primeras nupcias,
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abogada, titular de la cédula de identidad nimero uno-mil ciento cuarenta-novecientos sesenta y
dos, en su condicion de apoderada especial de la empresa GARGOLA AGROPECUARIA
SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona juridica nimero tres-ciento uno-cero cincuenta y
dos mil quinientos ochenta, con domicilio en Puntarenas, del puente sobre el Rio Ciruelas ciento
veinticinco metros al oeste, solicito la inscripcion como marca de fabrica y de comercio el signo
““CAFE 100% PURO Montes de ORO CALIDAD DE EXPORTACION 100% CAFE
ARABICA DE COSTA RICA, De nuestros montes hasta su mesa servido (disefio)”, para

proteger y distinguir en clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza, “café”.

SEGUNDO. Que habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la
audiencia de ley, a través de la publicacion de edicto en el Diario Oficial La Gaceta hiumero
ochenta y ocho, ochenta y nueve y noventa, de los dias nueve, diez, y once de mayo de dos mil
once, el Licenciado Jorge Guzmén Calzada, representando a la empresa BALI TRADING
GROUP CORP, se opuso al proceso de inscripcion de la marca “CAFE 100% PURO Montes
de ORO CALIDAD DE EXPORTACION 100% CAFE ARABICA DE COSTA RICA, De
nuestros montes hasta su mesa servido (disefio)”, en clase 30 de la Clasificacion Internacional
de Niza, presentada por el representante de la empresa GARGOLA AGROPECUARIA
SOCIEDAD ANONIMA.,

TECERO. Que mediante resolucion final de las nueve horas, cuarenta y cinco minutos,
cuarenta y nueve segundos del dieciséis de abril del dos mil doce, el Registro de la Propiedad
Industrial declara sin lugar la oposicién y acoge la solicitud de inscripcion de la marca
solicitada.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha catorce de junio del dos mil doce, el
Licenciado Jorge Guzman Calzada, en su condicion de apoderado especial de la empresa
BALI TRADING GROUP CORP, interpuso recurso de apelacion, y el Registro de la

Propiedad Industrial, mediante resolucion dictada a las ocho horas, cincuenta y un minutos,
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cinco segundos del treinta y uno de mayo de dos mil doce, admite el recurso de apelacién, y es

por esa circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y no se
han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension de
los interesados, o0 a la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion fuera del plazo legal
toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no conto con el érgano Colegiado del 12 de
mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureiia Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tnico
hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nhombre
de la empresa BALI TRADING GROUP CORP, se encuentran inscritas las siguientes marcas:
Marca de fabrica “TRIANGULO DE ORO (disefio)”, inscrita bajo el registro nimero 142449
desde el 7 de noviembre de 2003, vigente hasta el 7 de de noviembre de 2013, la cual protege y
distingue en clase 30 Internacional: “café en grano”. (Ver folios 99 al 100). Marca de fabrica
“TRIANGULO DE ORO (diseiio)”, inscrita bajo el registro nimero 142450 desde el 7 de
noviembre de 2003, vigente hasta el 7 de noviembre de 2013, la cual protege y distingue en
clase 30 Internacional, ‘“café molido”. (Ver folios 101 al 102)”. Marca de fabrica
“TRIANGULO CAFETALERO DE ORO”, inscrita bajo el registro nimero 157292 desde el
20 de marzo de 2006, vigente hasta el 20 de marzo 2013, la cual protege y distingue en clase 30
Internacional, “café, café en grano y molido”. (Ver folios 103 al 104). Marca de fabrica y de
comercio “TRIANGULO DE ORO”, inscrita bajo el registro nimero 73128 desde el 4 de
octubre de 1990, vigente hasta el 4 de octubre de 2020, la cual protege y distingue en clase 31

internacional, “macadamia procesada”. (Ver folios 105 al 109).
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como
anico hecho no probado el siguiente: Que la empresa opositora BALI TRADING GROUP
CORP, no demostré que su marca “CAFE 100% PURO Montes de ORO CALIDAD DE
EXPORTACION 100% CAFE ARABICA DE COSTA RICA, De nuestros montes hasta

su mesa servido (diseio)”, es notoria.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial
declar6 sin lugar la oposicién interpuesta por el apoderado de la empresa BALI TRADING
GROUP CORP, contra la solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y de comercio “CAFE
100% PURO Montes de ORO CALIDAD DE EXPORTACION 100% CAFE ARABICA
DE COSTA RICA, De nuestros montes hasta su mesa servido ( (disefio)”, en clase 30 de la
Clasificacién Internacional de Niza, la cual acogid, por considerar, que entre el signo solicitado
y los signos inscritos “Triangulo de Oro (disefio)”, registros nimero 142449 y 142450,
“Triangulo Cafetalero de Oro (disefio)”, registro nimero 157292, y “Triangulo de Oro”,
registro nimero 73128, no se advierte similitud grafica, fonética e ideoldgica, no existiendo

posibilidad de que el consumidor se confunda.

La representacion de la empresa apelante BALI TRADING GROUP CORP, se limit6 a
consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “Inconforme con la resolucion de las 09:45:49 horas
del 16 de abril de 2012, notificada el 7 de mayo de 2012, la que declara sin lugar la oposicion
interpuesta contra la marca de referencia, en tiempo presentd Recurso de Apelacion contra
dicha Resolucién, para que en alzada sea conocido por el Tribunal Registral Administrativo
(...)” (Ver folio 82), argumentacion con la cual, desde luego no cumplieron con lo establecido
en el articulo 20 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto
Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, el cual
contempla la opcion de ampliar las razones de inconformidad, si la expuso en primera instancia,

que no es el caso, o bien presentarlos si fue omisa, no obstante, segln consta a folio 110 del
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expediente desaproveché esa oportunidad para exponer las razones de su impugnacion, dejando
pasar el plazo respectivo sin haber presentado algun alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los parrafos que anteceden, en cumplimiento del Principio de
Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral
Administrativo conocer la integridad del expediente sometido a estudio, siendo viable revocar

las resolucidn recurrida por las razones que se expondran a continuacion.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para que prospere el registro de un signo
distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando
entre dos 0 mas signos se presentan similitudes de caracter visual, auditivo o ideolégico, que
hacen surgir un riesgo de confusién en perjuicio de los titulares de las marcas inscritas y del
mismo consumidor. Por su parte éste ltimo tiene el derecho de lograr 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 cierta calidad o no,
segun de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el

derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

La tutela de los intereses legitimos del consumidor y competidores se encuentra contemplada en
el articulo 8, inciso a) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Notese que este
articulo prohibe el registro de marcas que puedan provocar un choque de intereses, con lo cual
persigue que no se provoque confusion entre productos o servicios de similar naturaleza que
sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al consumidor
defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de eleccion, como a los empresarios que se dediquen
al mismo giro comercial, en su derecho a distinguir con claridad los productos y servicios de

otros similares de la competencia.
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A fin de determinar el conflicto, el articulo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el
cotejo de los signos realizado el cual es claro que, en el caso que nos ocupa, entre la marca
propuesta y los distintivos inscritos existe similitud grafica, fonética e ideoldgica, por lo tanto
existe riesgo de confusion para el publico consumidor. La marca solicitada es un empaque de
color verde, con una serie de elementos y con la leyenda “Montes de ORO” en color blanco y
amarillo, las marcas inscritas igualmente contienen la palabra “ORO”, si bien es cierto las
marcas son mixtas constituidas por otros elementos, ademas del vocablo “ORO” esta expresion
estd contenida en el distintivo solicitado, creando confusion gréfica, fonética e incluso
ideoldgica, al producir en la mente del consumidor un mismo concepto o idea. Debe abonarse
también, que dicha confusion seria mas propensa por la circunstancia que los productos
protegidos por los signos es “café” que se distribuyen en los mismos establecimientos
comerciales y son colocados en los mismos lugares a disposicion del publico consumidor, lo que
I6gicamente podria incrementar la posibilidad de que el consumidor confunda el origen

empresarial de los signos, dandose también un riesgo de asociacion.

De lo expuesto, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende
inscribir de lugar a la posibilidad de confusion respecto de otras que se encuentren inscritas,
debe protegerse el signo inscrito y no crear confusién en el consumidor, en este caso, en razon
de la similitud de la marca solicitada con los signos registrados. A la luz del articulo 25 parrafo
primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “del derecho exclusivo
de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales,
signos idénticos o similares, incluso indicaciones geograficas y denominaciones de origen, para
bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a
la probabilidad de confusion”. Al respecto, afirma la doctrina al sefialar que: “A/ protegerse un
signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda
respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (Lobato, Manuel,

“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edicion, 2002, p. 288), de

manera que este Tribunal estda llamado a garantizar esa proteccién y rechazar la marca
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solicitada, maxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), articulo 25 péarrafo
primero e inciso €), ambos de la Ley de Marcas y articulo 24 inciso e) del Reglamento de la
Ley citada. Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que la marca pretendida
es inadmisible por razones extrinsecas, motivo por el cual la resolucion venida en alzada debe

revocarse.

De los autos se desprende que la sociedad oponente argumenta que sus marcas “TRIANGULO
DE ORO”, son notorias, no obstante, considera este Tribunal, que la notoriedad no esta
demostrada, tal y como lo establecen los articulos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, en concordancia con los articulos 31 del Reglamento a dicha ley, y el articulo 6 bis
del Convenio de Paris, siendo, que la notoriedad de un signo marcario debe ser probada,

aspecto, que no se desprende de la prueba aportada al expediente, la cual resulta insuficiente.

QUINTO. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal es del
criterio que el recurso de apelacién interpuesto por el Licenciado Jorge Guzman Calzada, en
su condicion de apoderado especial de la empresa BALI TRADING GROUP CORP, debe ser
declarado con lugar, por lo que procede revocar la resolucion final dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y nueve segundos del
dieciséis de abril del dos mil doce, para que se acoja la oposicion presentada por la empresa
referida, y se deniegue la inscripcion de la marca de fabrica y de comercio solicitada “CAFE
100% PURO Montes de ORO CALIDAD DE EXPORTACION 100% CAFE ARABICA
DE COSTA RICA, De nuestros montes hasta su mesa servido (diseiio)”, en clase 30 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

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 y 29 del Reglamento

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo nimero 35456-J del 30 de
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marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via

administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelacion
interpuesto por el Licenciado Jorge Guzman Calzada, en su condicion de apoderado especial
de la empresa BALI TRADING GROUP CORP, en contra de la resolucion final dictada por
el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y
nueve segundos del dieciséis de abril del dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que
sea coja la oposicion presentada por la empresa referida, y se deniegue la inscripcion de la
marca de fabrica y de comercio solicitada “CAFE 100% PURO Montes de ORO CALIDAD
DE EXPORTACION 100% CAFE ARABICA DE COSTA RICA, De nuestros montes
hasta su mesa servido (disefo)”, en clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza. 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 POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.53
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