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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0223-TRA-PI

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO “FACIO ABOGADOS”
ROBERTO FACIO SAENZ, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2015-4265)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0007-2023

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

horas treinta y dos minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el abogado NESTOR
MORERA VIQUEZ, cédula de identidad 1-1018-0975, vecino de Heredia, en su
condicion de apoderado especial de ROBERTO FACIO SAENZ, cédula de identidad
1-0499-0372, vecino de San José, contra la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual a las 13:45:53 horas del 26 de febrero de 2019.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedefio.
CONSIDERANDO

PRIMERO. 1. LEVANTAMIENTO DE SUSPENSO. EI presente expediente se
habia suspendido mediante voto de este Tribunal 0365-2019 de 9 de julio de 2019
hasta que se resolviera la cancelacion por falta de uso de la marca FACIO
ABOGADOS, registro 230209, propiedad de FACIO & CANAS S.A., que sirve de
base para el rechazo de la marca solicitada por el sefior FACIO SAENZ.
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Mediante voto 0358-2020 este Tribunal confirmé la resolucidn del entonces Registro
de la Propiedad Industrial (hoy Propiedad Intelectual) que rechazé la cancelacién
por falta de uso.

Por lo anterior el presente expediente sale de suspenso para continuar con su

analisis.

2. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El sefior ROBERTO FACIO SAENZ present6
solicitud de inscripcion como marca de servicios del signo FACIO ABOGADOS,
para distinguir en clase 45 servicios de abogacia y notariales, los cuales se
establecen como servicios prestados por juristas a personas, grupos, y/o empresas

(limitacion realizada a folios 22 y 27 del expediente principal).

El Registro de origen rechazo la marca solicitada porque considerd que transgrede
los incisos j) del articulo 7, y a) y b) del articulo 8 de la Ley 7978, de Marcas y otros
Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), e indicé falta de capacidad del

abogado Morera Viquez al no contar con poder para actuar.

Inconforme con lo resuelto el abogado MORERA VIQUEZ lo apel6, y expuso como

agravios:

Indica que por un error el poder no fue aportado en la contestacién del 1 de julio de
2015. Y el Registro tenia el deber de prevenir segun los articulos 13 de la Ley de
Marcas, 1 de la Ley de inscripcion de documentos en el registro y 2 de la Ley de
proteccion al ciudadano de exceso de requisitos y tramites administrativos. Por lo

gue debe tenerse como representante y escuchar sus alegatos.
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Por las razones de rechazo intrinsecas, indica que los productos y servicios estan

ligados a la préactica juridica.

Sobre el riesgo de confusion indica que su representado, desde 2001, usa el nombre

comercial FACIO ABOGADOS, por lo que cuenta con un derecho.

No se atendio su argumento relacionado con el inciso f) del articulo 8, en cuanto a
la afectacion del derecho de la personalidad, cita el voto de este Tribunal 0372-
2008.

Aporta poder de 26 de junio de 2015, anterior a la contestacion que le fue rechazada

por falta de legitimacion en la resolucion final.
SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de
servicios FACIO ABOGADOS, registro 230209, propiedad de FACIO & CANAS
S.A., vigente hasta el 30 de setiembre de 2023, para distinguir en clase 45 una
oficina de abogados dedicada a brindar servicios profesionales en el campo del

derecho (folio 57 legajo de apelacion).

2. Se tiene acreditada la facultad de actuar del abogado NESTOR MORERA
VIQUEZ como apoderado especial del sefior ROBERTO FACIO SAENZ (folio
257 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOQOS. Este Tribunal no encuentra hechos con

este caracter que sean de relevancia para lo resuelto.
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CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Si bien en la resolucion final
se indican motivos de rechazo intrinsecos relacionados a las clases 16, 25y 35, y
el apelante alega sobre el tema, para este Tribunal esta claro que el solicitante, bajo
la direccién legal del abogado Gabriel Claire Facio, habia realizado una limitacion
en sus listados, modificando la clase 45 y renunciando a las clases 16, 25 y 35,
segun sus escritos visibles a folios 22 y 27 del expediente principal. Por lo tanto,
este Tribunal no hard mencion a los aspectos intrinsecos traidos a colacion, ya que
la propia parte los extrajo de la competencia de la Administracion, sin que dicho
aspecto se configure en una indefension que deba ser saneada por la via de la

nulidad.

Aparte de lo mencionado, no se observan vicios que causen nulidades, invalidez o

indefensidn que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. El
articulo 8 de la Ley de Marcas determina que ningun signo podra ser registrado
como marca cuando ello afecte algun derecho de terceros, segun lo dispone el

inciso a:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacion geogréfica o
una denominacion 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.

Para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas
contenidas en el articulo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo

30233-J), que ayudaran a determinar la posible coexistencia de los signos:
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a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresion grafica,
fonética y/o ideoldgica que producen en su conjunto, como si el examinador
o0 el juzgador estuviese en la situacion del consumidor normal del producto o

servicio de que se trate.

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

los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente
se venden los productos, se prestan los servicios 0 se presentan al
consumidor, tomando en cuenta canales de distribucion, puestos de venta y

tipo de consumidor a que van destinados;

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 relacién entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusion o error en el consumidor, sino
es suficiente la posibilidad de que dicha confusion o error se produzca,
teniendo en cuenta las caracteristicas, cultura e idiosincrasia del consumidor

normal de los productos o servicios...

SIGNO SOLICITADO

FACIO ABOGADOS
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Servicios de abogacia y notariales, los cuales se establecen como servicios

prestados por juristas a personas, grupos, y/o empresas.

SIGNO REGISTRADO
FACIO ABOGADOS

Oficina de abogados dedicada a brindar servicios profesionales en el campo del

derecho.

Examinados los signos, el Tribunal advierte que son idénticos, y sumado a lo
anterior el servicio que distinguen también es idéntico (servicios profesionales en
derecho), por lo que el registro solicitado se configura en una doble identidad, como
se conoce en doctrina cuando hay coincidencia plena entre signos y listados, y se
enmarca en las causales de inadmision del inciso a) del articulo 8 de la Ley de

marcas, ya que su inscripcion generaria confusion para el consumidor final.

En lo que respecta al alegato del apelante, sobre que se esta violentando el inciso
f) del articulo 8 de la Ley de Marcas, este no es de recibo ya que dicho argumento
es propio de una oposicidon, que debié darse mientras se tramitaba la inscripcion de
la marca 230209, o a través de una nulidad una vez registrada. De igual forma el
alegato de uso anterior no puede ser acogido, ya que debe ser ventilado mediante

una nulidad contra la marca registrada.
POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelaciéon planteado por NESTOR MORERA
VIQUEZ representando a ROBERTO FACIO SAENZ, contra la resolucion dictada
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por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:45:53 horas del 26 de febrero de
2019, la cual en este acto se confirma por las razones apuntadas. 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 42
del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 02:13 PM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por )
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENO (FIRMA)
Fecha y hora; 24/04/2023 01:49 PM Fecha y hora: 24/04/2023 01:45 PM

Oscar Rodriguez Sanchez Leonardo Villavicencio Cedefio

Firmado digitalmente por

CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA) Fimado digitalmente por

Fechay hora: 25/04/2023 10:36 AM GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/04/2023 03:19 PM

Carlos José Vargas Jiménez Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/CIVI/GOM
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DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33
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