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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0504-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO “HIDRAFY
CONTOUR”

SHOPIA HOLDINGS S.A de C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-5380)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0027-2023

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

horas veintiun minutos del veinte de enero dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el abogado Victor
Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en su
condicion de apoderado especial de la compafia SHOPIA HOLDINGS S, Ade C.V.,,
constituida conforme las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio y
establecimiento manufacturero en avenida paseo del Pacifico No. 670, colonia
Guadalajara Technology ark, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010, México, en
contra de la resoluciéon dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
13:22:07 horas del 14 de octubre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedefo.

CONSIDERANDO
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Vargas Valenzuela, en
su condicion dicha, solicito el registro como marca de fabrica y comercio del signo
HIDRAFY CONTOUR, en clase 05 para distinguir productos farmacéuticos;
preparaciones farmacéuticas para el cuidado de la piel; lociones farmacéuticas y

medicinales para el cuidado de la piel; ténicos medicinales para la piel.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegd la solicitud por derechos previos de
terceros, conforme al articulo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y otros
Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo dispuesto por el Registro, la representacion de la empresa

solicitante lo apeld, y expresé como agravios:

El signo HIDRAFY CONTOUR es totalmente distinto a HIDRAFIL, por lo que pueden
coexistir pacifica y perfectamente en el mercado sin problema alguno, su

presentacion grafica y fonética son totalmente distintas.

Ademas, el término CONTOUR no es de uso comun para los productos que se
intentan proteger, siendo que no se demuestra con ejemplos esa afirmacion, por lo

tanto, ese criterio debe ser rechazado.

Los productos que intenta proteger su mandante son farmacéuticos, especializados,
de ahi que se encuentren en clases distintas, por tanto, no seran adquiridos en los
mismos establecimientos, siendo que los productos de la marca inscrita son de

venta libre. Se adjunta criterio del voto 0376-2017 de este Tribunal.

El Registro debié analizar la marca en su conjunto para determinar si existe o no

riesgo de confusion, para luego contraponerlas y hacer un analisis objetivo de ellas.

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




TRIBUNAL @ 20 de enero de 2023
2022-2026 A

REGISTRAL COSTA RICA VOTO 0027-2023

ADM“\“STRATIVO TRABAJANDO, DECIDIENDO, MEJORANDO Pégina 3 de 6

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se
encuentra inscrita la marca de fabrica HIDRAFIL, registro 96160, en clase 3 para
distinguir crema humectante para la cara y para el cuerpo, propiedad de
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE, vigente al 16 de agosto de 2026
(folios 28 y 29 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que,

con tal caracter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolucion.

CUARTO. 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. El articulo 8 de la Ley de Marcas
determina que ningun signo podra ser registrado como marca cuando ello afecte
algun derecho de tercero. Asi, para que prospere el registro, debe tener la aptitud
necesaria para impedir un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o
mas signos existen similitudes graficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir

el riesgo de confusion entre ellos.

Para llegar a tal conclusién deben seguirse las reglas del cotejo marcario,
contenidas principalmente en el articulo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas,

siendo el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles.

Marca solicitada
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HIDRAFY CONTOUR

Clase 05: productos farmacéuticos; preparaciones farmacéuticas para el cuidado de
la piel; lociones farmacéuticas y medicinales para el cuidado de la piel; tonicos

medicinales para la piel.

Marca registrada

HIDRAFIL

Clase 03: crema humectante para la cara y para el cuerpo.

Al compararse los signos se evidencia que a nivel grafico HIDRAFY CONTOUR e
HIDRAFIL, si bien ambas frases comparten en su estructura gramatical las letras
HIDRAF, finalizan de forma diferente, y no podriamos obviar que el signo pedido
también contempla la palabra CONTOUR, elemento que también le proporciona
distintividad con relacion a la marca inscrita, lo que permite que el consumidor a

nivel visual pueda diferenciar claramente las marcas.

A nivel auditivo, HIDRAFY CONTOUR e HIDRAFIL seran claramente diferenciables,

ya que al pronunciarlas suenan muy diferente.

Si bien CONTOUR se puede traducir como “contorno”, las palabras HIDRAFY e
HIDRAFIL son de fantasia, sin un significado concreto, por lo que no se realiza un

cotejo ideoldgico.
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En cuanto al cotejo de productos, obsérvese que la marca inscrita HIDRAFIL
distingue crema humectante para la cara y para el cuerpo, y el signo propuesto
HIDRAFY CONTOUR pretende distinguir productos farmacéuticos; preparaciones
farmacéuticas para el cuidado de la piel; lociones farmacéuticas y medicinales para
el cuidado de la piel; tonicos medicinales para la piel. Los productos tienen
diferentes canales de distribucion y comercializacion, dado que la marca inscrita
protege productos de uso y consumo libre para el cuidado de la piel en general, sea,
para la cara y el cuerpo, a diferencia del signo marcario propuesto que conlleva a
una linea de productos que requieren supervision o especialidad médica para el
cuidado de la piel, por lo que es claro que ante ello el consumidor no se puede ver
afectado o confundido con relacion a las marcas y su correspondiente origen
empresarial. Asi, deben ser acogidos los agravios planteados por el apelante, ya

que lleva razon en sus alegatos.
POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelacion interpuesto por Victor Vargas
Valenzuela representando a SHOPIA HOLDINGS S.A de C.V., en contra de la
resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:22:07 horas
del 14 de octubre de 2022, la que en este acto se revoca para que se continue con
el tramite de inscripcion correspondiente, si otro motivo ajeno al aqui analizado no
lo impidiere. 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 dejara
en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la

oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.
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