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RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2021-0292-TRA-PI
OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA

ENZO

FERRARI S.P.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2218
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0005-2022

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

cuatro minutos del diez de enero de dos mil veintidoés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion, interpuesto por el abogado Victor Vargas
Valenzuela, titular de la cédula de identidad niamero 1-0335-0794, vecino de San José,
en su condicién de apoderado especial de la empresa FERRARI S.P.A., sociedad
organizada y existente bajo las leyes de Italia, con domicilio actual en Via Emilia Est
1163, Modena, lItalia, en contra de la resolucién final dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual, a las 13:50:53 horas del 25 de mayo de 2021.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, en fecha 16 de
marzo de 2020, la abogada Laura Zumbado Loria, titular de la cédula de identidad
numero 1-0836-0701, vecina de San José, en su condicion de apoderada especial del
sefior Juan Bautista Rodriguez, de un solo apellido en razén de su nacionalidad
venezolana, con domicilio en Venezuela, Estado de Anzoategui, en la Ciudad de
Lecheria, con pasaporte de la Republica Bolivariana de Venezuela numero 154040260,

ENZO

presento solicitud de inscripcién de la marca de comercio , para
proteger en clase 7 de la nomenclatura internacional:"distribuidores para vehiculos;
bombas de agua para motores; alternadores para automotores y sus partes; arranques
para automotores y sus partes; partes de motores de todo tipo; bobinas de encendido
de motores de automdviles, bujias y dispositivos de encendido para automotores;
automotores; valvulas para motores; lineas de vacio, lineas de aire, accesorios de linea
de vacio y aire; reguladores de velocidad del aire para motores; filtros o peras para
automotores, filtros de aire, de aceite, de combustible, de agua y de alcohol para motores
de vehiculos terrestres; fajas de aire para motores; fajas de alternador para vehiculos
automotores; fajas de direccion hidraulica para vehiculo automotores; inyectores para
motores; silenciadores para motores; electroventiladores para motores". En clase 9:
cables y bobinas de ignicién o encendido, y soportes de bobinas eléctricas; aparatos e
instrumentos para la conduccion, distribucion, transformacion, acumulacion, regulacion
y control de la electricidad; aparatos para el registro, la transmision y la reproduccién del
sonido e imagenes; aparatos de control de velocidad para vehiculos; termostatos;
reguladores de voltaje para vehiculos; baterias de arranque; diodos, portadiodos;
rectificadores de corriente; inducidos eléctricos; relés eléctricos; bornes; disyuntores;
soques; condensadores, colectores, conductores y convertidores eléctricos; contactos
eléctricos; empalmes y acoplamientos eléctricos; aparatos y dispositivos eléctricos de
medicién; termostatos para vehiculos; indicadores de presion en neumaticos, de
pendiente, de pérdida eléctrica, de presion, de temperatura, de velocidad, de nivel de
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agua, e indicadores de gasolina; tacoémetros; interruptores eléctricos; baterias eléctricas;
placas para baterias y acumuladores eléctricos; sensores de estacionamiento para
vehiculos; tableros de conexion, de control y de distribucion de electricidad; tarjetas
magnéticas; transformadores eléctricos; interruptores; y acumuladores eléctricos para
vehiculos." Y en clase 12: " partes automotrices, embragues y cilindros de embrague;
engranajes para vehiculos; frenos; bombas de freno; zapatas de freno para vehiculos;
balineras; cojinetes de eje; puntas de eje; puntas de tripoide; cubos de rueda; coronas y
pifiones; cardaneria; acoplamientos y elementos de transmision para vehiculos
terrestres; crucetas; rétulas de direccion, rotulas de suspension, rétulas de cremallera,
rétulas estabilizadoras, rétulas centrales, rétulas de brazos auxiliares; amortiguadores
de suspension para vehiculos; puntales; hojas de resorte, espirales para suspension
automotriz; suspension y piezas de suspension; escobillas eléctricas, limpia-parabrisas
y motor de limpia-parabrisas; parabrisas, médulos o paneles para vehiculos; y motores

para vehiculos terrestres".

A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo
conferido, la representacion de la empresa FERRARI S.P.A., presentd su oposicion
alegando que su representada es propietaria de las marcas ENZO y ENZO FERRARI
gue alrededor del mundo protegen productos en clase 7, 9 y 12. Manifiesta que Enzo
corresponde al nombre del famoso creador de los automéviles FERRARI, ya que su
nombre es ENZO FERRARI conocido por todo el publico consumidor. Que a pesar de
gue en Costa Rica no se tiene inscrita la marca ENZO o ENZO FERRARI, si se encuentra
inscrita en muchos paises del mundo. Son marcas que gozan de reputacion a nivel
mundial. Solicita se deniegue la marca pedida, por considerar que se esta tratando de
apropiar del famoso nombre de ENZO FERRARI, quién dio a conocer sus automaoviles
FERRARI alrededor del mundo, haciendo de sus marcas FERRARI y ENZO FERRARI,
signos con categoria de famosas y notorias en el mundo. Alega que su representada
tiene inscritas en Costa Rica las marcas FERRARI creadas por ENZO FERRARI,
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teniendo difusion mundial, siendo su titular FERRARI S.P.A.

Mediante documento recibido en el Registro de Propiedad Intelectual el 20 de julio de
2020, el abogado Victor Vargas Valenzuela de calidades indicadas, en su calidad de
apoderado especial de FERRARI S.P.A. present6 solicitud de inscripcion de la marca
ENZO, en clases 07, 09 y 12 de la nomenclatura internacional, las que fueron
acumuladas con el signo solicitado, segun resolucién de las 13:58:10 horas del 20 de
abril de 2021. En ese sentido el Registro de primera instancia acumulé los expedientes
2020-2218 y 2020-5441.

Por auto de prevencion de las 12:16:50 horas del 12 de agosto de 2020, el Registro de

ENZO

la Propiedad Intelectual da traslado al solicitante de la marca y
contesta la oposicion el dia 14 de octubre de 2020. Alega que las marcas indicadas por
el oponente ENZO y ENZO FERRARI no estan inscritas en Costa Rica y tampoco han
sido usadas. Que el signo propuesto y la marca FERRARI no son signos idénticos ni

similares como pretende hacer ver el oponente.

Por medio de la resolucion final dictada a las13:50:53 horas del 25 de mayo de 2021, el

Registro de la Propiedad Intelectual dispuso declarar sin lugar la oposicion planteada,

ENZO

clase 7, 9 y 12 internacional, expediente 2020-2218, al considerar que no incurre en las

acogiendo la solicitud de inscripcién de la marca de fabrica

prohibiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos
distintivos. El Registro tiene como hechos probados las marcas FERRARI inscritas en
Costa Rica, deniega la notoriedad de la marca ENZO FERRARI alegada por la empresa
FERRARI S.P.A. y rechaza la solicitud de la marca ENZO pedida por el oponente bajo
el expediente 2020-5441.
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Dicha resolucién fue apelada por la representacion de la empresa opositora y ahora

apelante, manifestando lo siguiente:

1.- Considera que la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual
comete un error al permitir que un tercero sin autorizacién alguna por parte de su
verdadero titular usurpe la marca que ha sido disefiada y creada por FERRARI
S.P.A. Que el Registro ignoro las pruebas que aportaron; ademas, se deben de utilizar
las tecnologias para investigar y determinar que ENZO FERRARI es una marca
altamente difundida en el mundo entero, es muy reconocida ya que se trata de los
famosos automdéviles de lujo y aquellos que compiten en las carreras de automoviles
gue se transmiten por los canales de television de cable y ahora entre las aplicaciones

de streaming que al efecto se ofrecen para los distintos dispositivos electrénicos.

2.- Sefiala que el andlisis comparativo realizado por la Oficina de Marcas se centro
Unicamente en las marcas inscritas "FERRARI" y la solicitada "ENZO" sin tomar en
cuenta que el creador de dicha marca "FERRARI" fue precisamente ENZO FERRARI
hombre que disefié un tipo de automovil y cuya marca es notoria. Se aportan copias
certificadas extraidas de la pagina oficial de la OMPI en donde se puede constatar que
la marca ENZO FERRARI es propiedad exclusiva de FERRARI S.P.A. Es evidente que
el solicitante Juan Bautista Rodriguez esta copiando la marca ya que los registros datan
del 2002 e incluso en el 2020 se siguen inscribiendo en varios paises la marca ENZO
FERRARI.

3.- Menciona el voto No. 001-2015, oposicién de TIM HORTONS INTERNATIONAL S.A.
contra Jenny Reyes Duran y solicita revocar la resolucion recurrida dictada a las 13:50
horas del 25 de mayo del 2021, para que sea declarada con lugar la oposicion
interpuesta por FERRARI S.P.A., denegar la inscripcion de la marca ENZO, ordenar se

continlie con los trdmites de registro de la marca ENZO expediente 2020-5441.
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los
hechos probados que enlista el Registro de la Propiedad Intelectual y agrega el que
sigue, que se considera relevante para lo que debe ser resuelto, especificados con

ndmero cardinal 3:

3.- Que la marca ENZO FERRARI perteneciente a FERRARI SPA, clase 12 de la
nomenclatura internacional es una marca notoria segun resoluciones: N°29822383-
2016/50629 del Departamento de la Junta de Reexaminacién Reevaluacion; y
N°71248886-2014/15607 de la Direccion del Departamento de Marcas, ambas de la
Oficina Turca de Patentes y Marcas de la Republica de Turquia. (Ver folios 43 a 61 del

legajo de apelacion digital)

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 indefensiéon que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD Y LA PROTECCION DE
LAS MARCAS NOTORIAS. En primer término, conviene referir, de conformidad con la
Ley de marcas y otros signos distintivos y su Reglamento, todo signo que pretenda ser
registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusién
en relacién con otros debidamente inscritos o en tramite de inscripcion, siendo esta la
esencia del derecho de exclusiva que se confiere al titular de una marca inscrita, y que
tiene como corolario la proteccion que se despliega con el uso de ese signo, en relacion
con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea el

signo, mayor sera la probabilidad de confusion, toda vez que la semejanza entre los de
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uno y otro empresario puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la
procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Bajo tal entendimiento, el inciso a) del articulo 8 de la Ley de citas, al ser relacionado con
el inciso b) de ese mismo numeral, en concordancia con el articulo 24 de su Reglamento,
son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de
causar riesgo de confusion o riesgo de asociacion, respectivamente al publico
consumidor o a otros comerciantes, ya que este puede producirse no solo por la
similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o
servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo
imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean
iguales o similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios,

o bien se encuentren relacionados o asociados.

En el caso que se discute, se esta frente a dos signos que segun el Registro de origen
son diferentes, y cuyos productos que protegen son iguales o estan relacionados. De los
hechos probados expuestos, se observa una causal que impone un analisis diferente en
favor de la marca de la oponente que viene a cambiar el criterio dado por el Registro de
origen. Este elemento o caracteristica que desplaza lo resuelto por el érgano inferior, es
precisamente la notoriedad de la marca “ENZO FERRARI”, que segun se indica en los
agravios expuestos por el apelante, cuenta con un amplio reconocimiento de larga data

en multiples paises del mundo, reconociéndose su notoriedad.

Respecto del tema de la proteccion de las marcas notorias, considera oportuno este
Tribunal, destacar lo sefialado por la doctrina:
“...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese
status implica un nivel de aceptaciébn por parte del publico que soélo es
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
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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
gue 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).

En nuestro ordenamiento juridico, la obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene
su fundamento en el compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporacion
a la Unién del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y a la
Organizacion Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificacion del Acuerdo Sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(ADPIC), mediante el cual se comprometid 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. Al respecto el articulo 8 inciso e) 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, imitacion, 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
cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o
conlleve un riesgo de asociacion con ese tercero 0 un aprovechamiento injusto

de la notoriedad del signo.”
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Asimismo, y para lo que interesa resolver en el presente caso, el Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial, que es la 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 reproduccién, imitacion o
traduccion, susceptibles de crear confusién, 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. Ocurrird 10 mismo
cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de tal marca

notoriamente conocida o una imitacién susceptible de crear confusién con ésta”.

Dicha disposicion es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al
marco juridico nacional mediante la Ley No. 7475 vigente desde el 26 de diciembre de
1994, mediante su articulo 16 inciso 3), que indica:

“Articulo 16.- Derechos conferidos. 3.- El articulo 6 bis del Convenio de Paris

(1967) se aplicara mutatis mutandis a bienes o servicios gue no sean similares a

aquellos para los cuales una marca de fabrica o de comercio ha sido registrada,
a condicién de que el uso de esa marca en relacién con esos bienes o servicios

indigue _una _conexién entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca

registrada y a condicién de que sea probable que ese uso lesione los intereses

del titular de la marca registrada.” (el subrayado es nuestro).
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De la norma transcrita, y de la que a continuacion se comenta, se infiere claramente, la
legitimacién que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la
inscripcidon de otros signos distintivos, siempre que se estime puedan suscitarse los
efectos perjudiciales previstos por la legislacion, los cuales segun la redaccion del
articulo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece la proteccion a
dichas marcas como sigue:
“...La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal
como se define este concepto en la recomendacion conjunta No. 833, de
setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unién de Paris, el derecho
de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la
disminucién de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte
de terceros que carezcan de derecho. De oficio 0 a instancia del interesado, el
Registro de la Propiedad Industrial podra rechazar o cancelar el registro y prohibir
el uso de una marca de fabrica o de comercio, o bien de una marca de servicio
que constituya la reproduccién, imitacién o traduccién de una marca notoriamente
conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea
susceptible de crear confusion. El Registro de la Propiedad Industrial no registrara
como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida,
registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la
marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusion o riesgo de
asociacion con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca,
constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera
una conexion con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa

persona”. (La negrita es nuestra)

Este régimen especial de proteccion se refuerza en nuestro Ordenamiento Juridico con

lo dispuesto en el articulo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos
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distintivos, que contiene también una disposicion expresa sobre la semejanza entre

signos, en relacién con las marcas notorias:

(...) g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y
facilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de

aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma...”.

Bajo ese marco normativo que da proteccion a la marca notoria, paso seguido, conviene
establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento
de la notoriedad, tomando como referencia el articulo 45 de la Ley de marcas y otros
signos distintivos, que establece en forma enunciativa, lo siguiente:
“Articulo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca
es notoriamente conocida se tendran en cuenta, entre otros, los siguientes
criterios: a) La extension de su conocimiento por el sector pertinente del publico,
como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b)
La intensidad y el @mbito de difusion y publicidad o promocién de la marca. c) La
antigiiedad de la marca y su uso constante. d) El analisis de produccién y

mercadeo de los productos que la marca distingue...”

Estos criterios fueron ampliados por el contenido de la Recomendaciéon Conjunta relativa
a las Disposiciones Sobre la Protecciéon de las Marcas Notoriamente Conocidas,
aprobada por la Asamblea de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial y la Asamblea General de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados
miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833. Dicha recomendacion

agrega lo siguiente:
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“4.la duracion y el alcance geografico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud
de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilizacion o el
reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los
derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido
reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el

valor asociado a la marca.”

En consecuencia, de oficio 0 a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad
Intelectual, deberé rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que
constituya la reproduccion, imitacion o traduccién de una marca notoriamente conocida
y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusion.
Ademas de no registrar como marca los signos iguales o semejantes a una marca
notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando
el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusion o riesgo
de asociacion con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al
constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o al sugerir una conexiéon

con ella.

Asi las cosas, la declaratoria o reconocimiento de notoriedad de una marca dependera
de que la parte logre demostrar que esta es conocida de forma preeminente y para
distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del publico que conforme
sus consumidores, ya sean estos reales o potenciales; entre las personas que participan
en sus canales de distribucion y comercializacion tanto nacional como
internacionalmente, o entre los circulos empresariales y comerciales que actiian en giros

relativos a estos.

De todo lo anterior, resulta claro que cuando se pretende el reconocimiento de la

notoriedad de un signo marcario es necesario que su titular aporte todos los elementos
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probatorios que asi lo demuestren, a efecto de que sea declarada o reconocida por la

autoridad correspondiente.

En el presente asunto considera este Tribunal que el principal argumento de la
representacion de la empresa apelante FERRARI S.P.A., es la notoriedad de su marca
ENZO FERRARI, para lo cual presenta certificaciones de las resoluciones numeros No.
29822383-2016/50629 del Departamento de la Junta de Reexaminacion Reevaluacion
y resolucion No0.71248886-2014/15607 de la Direccién del Departamento de Marcas,
ambas de la Oficina Turca de Patentes y Marcas de la Republica de Turquia (ver folios
43 a 61 del legajo de apelacion digital), en las que se declara como marca famosa y
reconocida a la marca ENZO FERRARI.

Estas resoluciones sefialan que ENZO FERRARI es "... una de las marcas de
automoviles mas exclusivos y famosas del mundo, y que es un ejemplo marca
reconocida en Turquia y en el mundo y el alto nivel de distincion que ha ganado a partir
de este reconocimiento...” (ver resolucion No. 29822383-2016/50629) y que "... se ha
determinado que existe la posibilidad de obtener beneficios y ganancias indebidas con
base en la reputacion de las marcas comerciales o de causar dafios a la reputacion o el
caracter distintivo de dicha marca comercial debido al conocimiento que tiene el publico
sobre marcas registradas, las cuales han sido mostradas como motivo o razén de la
oposicién, por lo que la oposicién ha sido considerada bien fundada..." (ver resolucién
No0.71248886-2014/15607).

Por ello, las resoluciones a que se ha hecho referencia resultan idéneas para reconocer
por parte de la Administracion Registral a la marca ENZO FERRARI como notoria,
maxime que el elenco probatorio se ajusta a los requerimientos de la Ley General de la
Administracion Publica, ademas, se encuentran debidamente apostilladas, con su
correspondiente traduccién y certificacion notarial en los que se requiera ese tramite,

emitidos por los distintos entes del pais antes indicado.
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Bajo ese conocimiento, por encontrarse reconocido el signo ENZO FERRARI como
notorio en un estado suscriptor del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, este Tribunal, reconoce la notoriedad extranjera y mantiene esta caracteristica
de notoriedad para la marca “ENZO FERRARI” en clase 12. En ese sentido, bajo las
condiciones apuntadas este signo merece una proteccion reforzada como signo notorio
y tal proteccion alcanza a los productos que en este expediente se analizan, cuando
lleve un riesgo de asociacion con el titular del signo notorio o un aprovechamiento injusto
de la notoriedad del signo. Costa Rica protege la marca notoria en el articulo 8 inciso e)
de la Ley de marcas y otros signos distintivos en concordancia con los numerales 44 y

45 de ese mismo cuerpo normativo.

SEXTO. COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Declarada la condicion de notoriedad
del signo “ENZO FERRARI” de la empresa FERRARI S.P.A. debe este Tribunal avocar

ENZO

su analisis a determinar si el signo solicitado por la abogada Laura
Zumbado Loria, en su condicion de apoderada especial del sefior Juan Bautista
Rodriguez, expediente 2020-2218, es igual o similar a la marca que con anterioridad fue

definida como notoria.

De lo indicado, tenemos que el inciso a) del articulo 24 del Reglamento a la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las reglas para realizar el cotejo entre
signos marcarios, aduciendo al examen grafico, fonético e ideoldgico, asi como al
analisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir, aunado a ello, en su
inciso g) establece, “si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara
y facilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento

indebido del prestigio o fama de la misma”.
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Precisamente, las reglas establecidas en esta Ultima norma persiguen evitar la confusion
del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, asi como hacer
prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca, en este caso de una
marca notoria, a fin de evitar toda posibilidad de confusién o un aprovechamiento injusto
como lo prescribe el inciso g) del articulo 24, en concordancia con el inciso e) de la citada
Ley de marcas.

Conforme a lo expuesto, y como segundo punto de este andlisis de fondo, se procede
al cotejo de los signos para determinar su posible coexistencia. Al comparar los signos
en pugna, resulta evidente para este Organo de Alzada que ambos son similares en su
denominacion y que su objeto de proteccidn no solo se encuentra estrechamente
relacionado, sino que ademas es el mismo, dado que el signo solicitado por la abogada
Laura Zumbado Loria, en su condicion de apoderada especial del sefior Juan Bautista
Rodriguez, en las clases: 07 “distribuidores para vehiculos; bombas de agua para
motores; alternadores para automotores y sus partes; arranques para automotores y sus
partes; partes de motores de todo tipo; bobinas de encendido de motores de
automoviles, bujias y dispositivos de encendido para automotores; automotores;
vélvulas para motores; lineas de vacio, lineas de aire, accesorios de linea de vacio y
aire; reguladores de velocidad del aire para motores; filtros o peras para automotores,
filtros de aire, de aceite, de combustible, de agua y de alcohol para motores de vehiculos
terrestres; fajas de aire para motores; fajas de alternador para vehiculos automotores;
fajas de direccidon hidraulica para vehiculo automotores; inyectores para motores;
silenciadores para motores; electroventiladores para motores”; 09 “ cables y bobinas de
ignicion o encendido, y soportes de bobinas eléctricas; aparatos e instrumentos para la
conduccion, distribucién, transformacion, acumulacion, regulacion y control de la
electricidad; aparatos para el registro, la transmision y la reproduccion del sonido e
imagenes; aparatos de control de velocidad para vehiculos; termostatos; reguladores de

voltaje para vehiculos; baterias de arranque; diodos, portadiodos; rectificadores de
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corriente; inducidos eléctricos; relés eléctricos; bornes; disyuntores; soques;
condensadores, colectores, conductores y convertidores eléctricos; contactos eléctricos;
empalmes y acoplamientos eléctricos; aparatos y dispositivos eléctricos de medicion;
termostatos para vehiculos; indicadores de presion en neumaticos, de pendiente, de
pérdida eléctrica, de presion, de temperatura, de velocidad, de nivel de agua, e
indicadores de gasolina; tacémetros; interruptores eléctricos; baterias eléctricas; placas
para baterias y acumuladores eléctricos; sensores de estacionamiento para vehiculos;
tableros de conexién, de control y de distribucion de electricidad; tarjetas magnéticas;
transformadores eléctricos; interruptores; y acumuladores eléctricos para vehiculos”, y
12 "partes automotrices, embragues y cilindros de embrague; engranajes para
vehiculos; frenos; bombas de freno; zapatas de freno para vehiculos; balineras;
cojinetes de eje; puntas de eje; puntas de tripoide; cubos de rueda; coronas y pifiones;
cardaneria; acoplamientos y elementos de transmisiébn para vehiculos terrestres;
crucetas; rétulas de direccion, rétulas de suspension, rotulas de cremallera, rétulas
estabilizadoras, rétulas centrales, rotulas de brazos auxiliares; amortiguadores de
suspension para vehiculos; puntales; hojas de resorte, espirales para suspension
automotriz; suspension y piezas de suspension; escobillas eléctricas, limpia-parabrisas
y motor de limpia-parabrisas; parabrisas, médulos o paneles para vehiculos; y motores
para vehiculos terrestres" y el signo notorio peticionado por la empresa FERRARI S.P.A.
ENZO, para proteger productos en las mismas clases 07, 09 y 12, siendo que los
productos son los mismos o se encuentran relacionados, evidenciandose la posible
confusion y asociacién de empresas, con lo que se violenta el articulo 8 incisos ay b de
la Ley de marcas y otros signos distintivos.

De tal modo que, admitir la inscripcion de la marca solicitada seria violatorio no solo de
los incisos dichos del articulo 8 citado, sino también, del inciso e) de la Ley de marcas y
otros signos distintivos, que prohibe la registracion de una marca que reproduzca total

0 parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado
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contratante del Convenio de Paris, el cual Costa Rica suscribio y ratific6. Ademas, que

cause confusién en el sector del publico pertinente, o en los circulos empresariales.

Cabe enfatizar por parte de este Tribunal, que tal y como fue desarrollado en esta
resolucion, el articulo 8 inciso e) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, es muy
claro al establecer los alcances, asi como la potestad que tienen los Estados miembros
del Convenio de Paris, en este caso concreto Costa Rica, para impedir que un tercero
utilice un signo marcario bajo tales condiciones y en concordancia con lo que establece
el articulo 6 bis del Convenio de Paris. En consecuencia la Administracion Registral al
amparo de los citados cuerpos normativos, tiene el deber de reconocer la notoriedad de
un signo que tiene esa caracteristica, siempre y cuando logre demostrar de manera
fehaciente dicho atributo logrado fuera o dentro de nuestras fronteras y que ademas,
este no contravenga las disposiciones del ordenamiento juridico, sea, respecto de las
causales de inadmisibilidad contempladas dentro de los articulos 7 y 8 de la Ley de

marcas y otros signos distintivos.

SETIMO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal debe declarar con lugar el
recurso planteado por la empresa FERRARI S.P.A., en contra de la resolucion dictada
por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:50:53 horas del 25 de mayo de 2021,

la cual se revoca para que el Registro de la Propiedad Intelectual, proceda a denegar la

ENZO

solicitud de inscripcion de la marca en clase 7, 9 y 12 internacional,
presentada por la abogada Laura Zumbado Loria, en su condicion de apoderada
especial del sefior Juan Bautista Rodriguez, expediente 2020-2218. Asimismo, en virtud
del reconocimiento de la condicion de notoriedad de la marca “ENZO FERRARI”
solicitada por la empresa FERRARI S.P.A. y al haber sido rechazada la solicitud
presentada, este Tribunal declara con lugar la solicitud de inscripcién de la marca de la
opositora y recurrente, bajo la denominacién “ENZO” para las clases 7, 9 y 12
Internacional, tramitadas bajo el expediente nimero 2020- 5441.
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POR TANTO
Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar
el recurso de apelacion interpuesto por el abogado Victor Vargas Valenzuela, en su
condicion de apoderado especial de la empresa FERRARI S.P.A., en contra de la
resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:50:53 horas

del 25 de mayo de 2021, la que se revoca para que el Registro de la Propiedad

ENZO

Intelectual, proceda a denegar la solicitud de inscripcién de la marca
clase 7, 9 y 12 internacional, presentada por la abogada Laura Zumbado Loria, en su
condicion de apoderada especial del sefior Juan Bautista Rodriguez, expediente 2020-
2218. Sereconoce lanotoriedad internacional de la marca ENZO FERRARI, en clase
12 internacional. Asimismo, en virtud del reconocimiento de la condicion de notoriedad
de la marca “ENZO FERRARI” solicitada por la empresa FERRARI S.P.A. y al haber
sido rechazada la solicitud presentada por la abogada Laura Zumbado Loria, este
Tribunal declara con lugar la solicitud de inscripciéon de la marca de la opositora y
recurrente, bajo la denominacién “ENZO” para las clases 7, 9 y 12 Internacional,
tramitadas bajo el expediente numero 2020-5441. Sobre lo resuelto en este caso 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 29 del
Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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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