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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0058-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BIOTEC ECOSA” 

(DISEÑO) 

LABORATORIOS BIOTEK S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nº 2011-11015/2012-8394) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 0648-2014 

 

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

con cincuenta minutos del dieciocho de setiembre de dos mil catorce. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ernesto Gutierréz Blanco, mayor, 

casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos cuarenta y ocho- 

ochocientos ochenta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa  

LABORATORIOS BIOTEK S.A., cédula jurídica tres- ciento uno- noventa y cuatro mil 

trescientos noventa y dos, domiciliada en San Rafael de Escazú, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y ocho  

minutos y veintitrés segundos del diez de setiembre de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de 

Noviembre del 2011, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, titular de la cédula de 

identidad número uno- setecientos cincuenta y ocho- seiscientos sesenta, en su condición de 

Apoderado Especial Registral de la empresa ECO SERVICIOS BIOTEC DEL 

ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA., cédula jurídica tres- ciento uno- cuatrocientos 
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quince mil trescientos veinticuatro, solicitó la inscripción de la marca de fábrica , 

bajo el expediente de origen número 2011-11015, en clase 5 de la clasificación internacional, 

para proteger y distinguir: “Producto para la destrucción de animales dañinos, fungicidas e 

insecticidas”. 

 

II. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escritos 

presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 y 24 de Julio del 2012, el 

Licenciado Federico C. Sáenz de Mendiola, en representación de la empresa 

NEOLPHARMA S.A. DE C.V., y el Licenciado Jorge Castro Madrigal en representación de 

LABORATORIOS BIOTEK S.A., respectivamente presentaron oposiciones en contra de la 

referida solicitud de inscripción marcaria. 

 

III. Que mediante escrito presentado el 06 de Setiembre del 2012, el Licenciado Federico C. 

Sáenz de Mendiola, bajo el expediente de origen número 2012-8394, en su condición de 

apoderado especial registral de la sociedad NEOLPHARMA S.A. DE C.V., compañía 

organizada y existente bajo las leyes de México, solicitó ante el Registro de la Propiedad 

Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio 

, para proteger y distinguir: “productos farmacéuticos 

para uso humano”. 

 

IV. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y ocho  minutos y 

veintitrés segundos del diez de setiembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad 

Industrial resolvió: “i. Se declara sin lugar la oposición planteada por JORGE CASTRO 

MADRIGAL, como apoderado de LABORATORIOS BIOTEK S.A., contra la solicitud de 

inscripción de la marca “BIOTEC ECOSA (DISEÑO)”; en clase 05 Internacional; 

presentada por ARNALDO BONILLA QUESADA, apoderado de ECO SERVICIOS DEL 

ATLÁNTICO S.A., la cual se acoge ii. Se declara sin lugar la oposición planteada por 

FEDERICO C. SAENZ DE MENDIOLA, apoderado de NEOLPHARMA S.A. DE C.V. iii. 
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Asimismo se tiene por no demostrada la notoriedad de la marca NEOLPHARMA 

BIOGENTEC (DISEÑO), propiedad de NEOLPHARMA S.A. DE C.V. iv. Se acoge la 

solicitud de inscripción de la marca NEOLPHARMA BIOGENTEC (DISEÑO), solicitada 

por FEDERICO C. SAENZ DE MENDIOLA, apoderado de NEOLPHARMA S.A. DE C.V., 

tramitada bajo expediente 2012-8394.”(…)NOTIFÍQUESE. 

 

V. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 2 de Octubre del 2013, el Licenciado Ernesto Gutierréz Blanco, en 

representación de la empresa oponente LABORATORIOS BIOTEK S.A., interpuso recurso 

de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.  

 

VI. Que posterior a la audiencia conferida a las partes por este Tribunal de las trece horas 

quince minutos del dos de abril del dos mil catorce, para que presentaran sus alegatos y otras 

pruebas, se apersonó la empresa NEOLPHARMA S.A., con un recurso de oposición el cual 

no es procedente en esta etapa del proceso. 

 

VII. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución fuera del plazo legal 

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de 

mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Mora Cordero; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE 

RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de 
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la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números 2011-11015 y 

2012-8394, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 

No. 7978, en virtud de la oposición presentada, a fin de resolverlos conjuntamente por cuanto 

comparten vocablos similares.  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como 

propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en 

la resolución venida en alzada. Agregando que las probanzas de los hechos referidos en el 

numeral segundo y tercero se encuentran  a folios  118 al 129 y 156 al 159 del expediente, 

respectivamente. 

 

TERCERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal tiene como 

hechos no probados relevantes para la resolución de este asunto, los siguientes: 

1. Que la empresa representante de la marca  no 

demostró la notoriedad  de la marca. 

2. Que la representación de la marca “BIOTEK” no demostró el impacto negativo a la imagen 

de su marca según los alegatos expuestos. 

 

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial, habiendo realizado el cotejo  entre las marcas  de la empresa ECO 

SERVICIOS BIOTEC DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA y 

de la empresa  NEOLPHARMA S.A. DE C.V., 

consideró que no existían suficientes semejanzas entre estas como para causar engaño o 

confusión en el consumidor, debido a que al enfrentarse en el mercado no existe posibilidad de 

creer que se trata de la misma marca o marcas relacionadas, dadas las diferencias encontradas 

tanto a nivel gráfico como fonético y aún tratándose de proteger productos relacionados entre 

ellos, siendo posible la coexistencia marcaria, por lo que se acoge la solicitud de inscripción 

de la marca de la empresa ECO SERVICIOS BIOTEC DEL ATLANTICO 
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SOCIEDAD ANONIMA., bajo el expediente 2011-11015 y de la marca 

de la empresa  NEOLPHARMA S.A. DE C.V., 

tramitada bajo el expediente 2012-8394, denegándose a su vez la oposición planteada por esta 

última en contra de la marca , a su vez no se tiene por demostrada la 

notoriedad de la marca . 

 

Asimismo, el citado Registro determinó que al realizar el cotejo entre la marca propuesta 

y los signos inscritos “BIOTEK” y “LABORATORIOS BIOTEK” a favor 

de la empresa LABORATORIOS BIOTEK S.A., los productos a proteger no guardan 

relación alguna entre ellos , siendo productos comercializados en puntos de vista distintos y 

dirigidos a diferentes sectores del público consumidor, por lo que de conformidad con el 

principio de especialidad se permite la coexistencia marcaria, debiéndose denegar también la 

oposición planteada por la empresa LABORATORIOS BIOTEK S.A., contra la marca 

. 

 

Por su parte la empresa apelante LABORATORIOS BIOTEK S.A., manifiesta 

disconformidad por el rechazo a la oposición presentada en contra de la solicitud de la 

marca , en clase 5 internacional, por cuanto dicho conjunto marcario reproduce 

la marca de su representada “BIOTEK”, pudiendo inducir al consumidor a creer 

erróneamente que hay una relación o asociación entre su representada y ECOSA, existiendo 

riesgo de confusión. 

 

Continúa exponiendo la empresa recurrente que el historial y la prueba aportada al expediente 

tienen la intención de demostrar que LABORATORIOS BIOTEK está activa desde hace 

más de 20 años en el mercado costarricense, trabajando esencialmente bajo su nombre 

BIOTEK y sus signos distintivos BIOPLUSS y BIOTEK y cuenta con una clientela 

constante y fiel al producto que desarrolla, permitiéndose que se realice una asociación 
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empresarial entre este LABORATORIO BIOTEK y la marca solicitada. 

 

Disiente además la apelante que por tratarse de productos de diferente naturaleza se permite la 

coexistencia marcaria de las marcas en cotejo, lo que estaría afectando derechos marcarios que 

amparan a su representante dado que las marcas en cotejo son similares por cuanto reproducen 

el término BIOTEC-BIOTEK, haciendo notar que ambas marcas pretenden distinguir 

productos que pueden tener un origen similar, porque ambos provienen de 

LABORATORIOS y que podrían estar relacionados entre sí, dado que comparten un mismo 

modo de fabricación, siendo posible incurrir en error. 

 

Menciona también la presencia del término BIOTEC y de la probeta de laboratorio en el 

diseño del conjunto marcario lo que puede hacer incurrir en error al consumidor, confundiendo 

el origen empresarial de ambos productos y asumiendo que detrás de la marca  

se encuentra la participación de LABORATORIOS BIOTEK, por lo que permitir a 

inscripción de la marca propuesta puede causarle un daño a la imagen del producto y al 

nombre de su representada, solicitando que se revoque la resolución recurrida y en su lugar se 

declare con lugar la presente oposición y proceda a denegarse el acceso registral de la solicitud 

de inscripción de la marca “BIOTEC ECOSA” (DISEÑO). 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica 

fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o 

servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de 

identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a 

disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e 

identifique.   

 

Resulta viable entonces en el presente caso establecer que lleva razón el Registro de la 
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Propiedad Industrial en haber concedido el registro de la marca propuesta, por razones 

distintas respecto de las marcas oponentes y que se explicaran a continuación: 

 

En un primer análisis, respecto a la marca propuesta con la oponente 

 , claramente se denota que no existe similitud gráfica, 

fonética, ni ideológica entre estas, de tal forma que avala este Tribunal el cotejo realizado por 

el a quo de dichos signos. El cotejo realizado debe hacerse sobre los elementos distintivos, sin 

incluir la partícula “BIO” que tal y como ha sido mencionado es comúnmente utilizada por 

diversos productos para referirse a productos naturales, por lo cual deberá realizarse el citado 

cotejo sobre los demás elementos gráficos que contienen los signos en conflicto, siendo que 

para el presente caso sería TEC y GENTEC, respecto a los términos “BIOTEC” y 

“BIOGENTEC”, los cuales no guardan similitud y además se acompañan de otros términos 

completamente diferentes como lo son “ECOSA” y “NEOLPHARMA”, aunado también a 

que ambos contienen diseños diferentes,  por lo que estima este Órgano Colegiado que no 

puede crearse ninguna confusión entre el consumidor medio, ya que se encuentra suficiente 

diferencia a nivel gráfico, lo cual lógicamente las hace pronunciarse en forma distinta, lo que 

hace que ambas marcas no resulten similares. 

 

Y desde un punto de vista ideológico, reitera este Tribunal lo indicado por el Registro en 

cuanto a que no se hace mención ya que los términos son de fantasía.  

 

Lo expuesto anteriormente indiscutiblemente nos lleva a establecer que entre éstos dos signos 

no existe similitud, aspecto que le otorga distintividad al signo solicitado con 

respecto al signo  ,  por consiguiente el consumidor, al 

momento de requerir los productos que identifican uno y otro signo, obviamente tomará en 

consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal 

considera que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a  los 
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de la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público 

consumidor al momento de ocupar los productos que identifican dichas marcas.  

 

En un segundo análisis, respecto a la marca propuesta con el otro signo 

oponente “BIOTEK” de la empresa  LABORATORIOS BIOTEK S.A., observa este 

Tribunal que si bien es cierto ambos signos tienen similitud respecto de los términos 

“BIOTEC” y “BIOTEK”, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al indicar que 

“de conformidad con el principio de especialidad presente en materia marcaria según el cual 

el registro de una marca que protege un cierto tipo de productos, no impide el registro de otra 

marca exactamente igual que proteja productos totalmente diferentes sin relación alguna 

entre ellos.” lo anterior por cuanto la diferencia existente entre los productos que protegen 

ambos signos distintivos es evidente, siendo lo que pretende proteger la marca propuesta 

 es un producto para la destrucción de animales dañinos, fungicidas e 

insecticidas, mientras que la marca inscrita “BIOTEK”, protege productos para el cabello, 

cremas de manos y cuerpo, desodorantes, perfumes, talcos, cremas para la cama, cosméticos. 

 

Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo 

de los alcances del Principio de Especialidad Marcaria, establecido en el artículo 25 párrafo 

primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en 

adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8º ibídem, en este caso 

como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el 

numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de 

febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al 

momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario. 

 

Es decir, de acuerdo con el Principio de Especialidad, el derecho de exclusividad que otorga 

el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido 

registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su 
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espectro de protección se halla limitado únicamente a los productos o servicios para los cuales 

fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y 

servicios –la Clasificación de Niza–, que es una división de 45 categorías para clasificar las 

marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a 

proteger con ellas. 

 

Entonces, por la aplicación de este principio 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 confusión 

al público consumidor, como a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. 

 

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado 

análisis de los razonamientos por los cuales debían ser denegadas las oposiciones, situación, 

que se comprueba como consecuencia de los cotejos realizados y que son avalados por este 

Tribunal, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la marca  

goza de suficiente distintividad que hace que pueda coexistir con los signos 

, y “BIOTEK” sin que ello, cause entre el público 

consumidor riesgo de confusión o asociación. 

 

Por otra parte con relación a los agravios expuestos por la empresa LABORATORIOS 

BIOTEK S.A.,  y que se encuentran dirigidos a que las marcas se pueden confundir porque 

ambas provienen de un laboratorio, el mismo no es admitido para demostrar el riesgo 

empresarial ya que el análisis del riesgo de confusión empresarial debe conjugar una serie de 

elementos como la similitud del producto, canales de distribución y el consumidor final quien 

es el que puede eventualmente relacionar dos productos con un mismo origen. 

 

En el caso que nos ocupa, consideramos que el relacionar el origen empresarial de productos 

que difícilmente se encuentren en el mismo canal de distribución y que la marca solicitada 
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además se dirige a un campo muy especializado el comercio, contribuye que le sea aplicado el 

Principio de Especialidad Marcario y permite la coexistencia de ambas marcas, tal y como lo 

indicó el Registro de la Propiedad Industrial. 

 

Así las cosas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por 

cuanto en este caso en particular, el signo  tienen suficiente aptitud distintiva, 

respecto de los signos   y  “BIOTEK”, y de esto se 

deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de 

una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o 

servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye 

a que el consumidor pueda distinguirlos eficazmente de otras pertenecientes a los 

competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. 

 

Ahora bien, vale la pena aclararle al apelante que existe imposibilidad de apropiación del 

término “BIO”, que significa vida el que es inapropiable marcariamente, pues se trata de una 

palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil que no puede generar un 

monopolio en su utilización, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas 

características o formas de producción agropecuaria armónicas con la biodiversidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto concluye este Organo de Alzada que el signo que se pretende 

registrar pose la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no siendo 

atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este 

Tribunal que a la marca de fábrica y comercio solicitada, para proteger y distinguir un 

“Producto para la destrucción de animales dañinos, fungicidas e insecticidas”, en clase 05 de 

la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo 

peticionado por la empresa ECO SERVICIOS BIOTEC DEL ATLANTICO SOCIEDAD 

ANONIMA., correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa  LABORATORIOS BIOTEK S.A. 
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SEXTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 

35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 

se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el Licenciado el Licenciado Ernesto Gutierréz Blanco, en su 

condición de Apoderado Especial de la empresa  LABORATORIOS BIOTEK S.A., contra 

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta 

y ocho  minutos y veintitrés segundos del diez de setiembre de dos mil trece, la cual en este 

acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada 

.Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el 

expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

  

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                         Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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