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REGISTRAL y‘

ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0506-TRA-PI

OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA Y
COMERCIO “REMIX WILD”

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2019-11623)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0077-2021

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

horas con cincuenta y dos minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la sefiora Kristel Faith
Neurohr, abogada, portadora de la cédula de identidad namero: uno-mil ciento
cuarenta y tres- cuatrocientos cuarenta y siete, vecina de San José, Sabana Sur, en
su condicion de apoderada especial de la empresa BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS) INC., sociedad organizada y existente segun las leyes de
Estados Unidos de Ameérica, domiciliada en 251 Little Falls Drive, Suite 100,
Wilmington DE 19808-1674, Estados Unidos de América, en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:54:25 del 27 de agosto
de 2020.

Redacta la juez Soto Arias; y
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El sefior Simon Valverde Gutiérrez,
abogado, portador de la cédula de identidad namero: tres-trescientos setenta y seis-
doscientos ochenta y nueve, como apoderado especial de la empresa PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de
Suiza, domiciliada en Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Suiza; presento el 19 de
diciembre de 2019, la solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio
“REMIX WILD” en clase 34 de la nomenclatura internacional, para proteger y
distinguir: Tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco; puros,
cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa,
tabaco de mascar, tabaco en polvo, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines
meédicos); Cigarrillos electronicos; productos de tabaco para calentar; dispositivos
electrénicos y sus partes con el propésito de calentar cigarrillos o tabaco para liberar
aerosol que contiene nicotina para inhalacion; soluciones liquidas de nicotina para
su uso en cigarrillos electronicos; articulos para fumadores, papel para cigarrillos,
tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarreras, ceniceros,

pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fosforos.

Una vez publicado el edicto de ley la sefiora Kristel Faith Neurohr, en su condicién
de apoderada especial de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
presentd oposicion al registro, indicando que su mandante es titular de las marcas
de fabrica y comercio:

7§

LUCKY
STRIKE

, en clase 34 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir:

cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fésforos, articulos para
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fumadores.

CRISP WILD

y distinguir: cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fosforos,

, en clase 34 de la nomenclatura internacional para proteger

articulos para fumadores.

En resolucién dictada a las 13:54:25 del 27 de agosto de 2020, el Registro de la
Propiedad Intelectual resolvié acoger parcialmente la oposicion planteada por la
representante de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., denegando de
manera parcial con respecto a “articulos para fumadores, cigarreras, ceniceros,
pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fésforos”, por no
estar relacionados con el tabaco como materia prima y se ordena su inscripcion
para: “tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos,
tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco de mascar,
tabaco en polvo, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines médicos);
Cigarrillos electronicos; productos de tabaco para calentar; dispositivos electronicos
y sus partes con el propdsito de calentar cigarrillos o tabaco para liberar aerosol que
contiene nicotina para inhalacion; soluciones liquidas de nicotina para su uso en
cigarrillos electronicos, papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para
cigarrillos, latas de tabaco” por cuanto no existe confusién grafica, fonética, ni
ideoldgica, ademas de estar intimamente relacionados con el tabaco como materia

prima o tener relacion directa.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la sefiora Kristel Faith Neurohr,
en su condicion de apoderada especial de la compafia BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS) INC., mediante escrito del 29 de septiembre de 2020, apeld

la resolucion indicada sefialando en sus agravios lo siguiente:
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1. Que el signo REMIX WILD, violenta los derechos registrales con respecto a las

marcas inscritas a favor de su representada.

2. Que los signos graficamente son sumamente parecidos, el hecho que ambos
tengan el término WILD en la misma posicion hace que sean muy similares.
Fonéticamente, son confundibles entre si, todos terminan con la misma palabra, lo
gue hace su pronunciacion muy similar. En cuento al cotejo ideoldgico, al compartir
el término WILD (que en espafiol significa salvaje), indudablemente generaran en el
consumidor la misma idea, el mismo concepto, en especial por tratarse de productos

relacionados.

3. Que existe riesgo de asociacion entre los signos, ya que protegen el mismo tipo
de productos, todos en clase 34, todos relacionados o dirigidos a fumadores, es
decir comparten el mismo sector econémico, y se ubican dentro del mismo giro

comercial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la

Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las marcas de fabrica y comercio:

/

LUCKY

STRIKE

, Titular: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC,,
registro: 256454, inscrita desde el 14 de octubre de 2016, y vigente hasta el
14 de octubre de 2026, en clase 34 internacional, para proteger y distinguir:
cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fésforos, articulos

para fumadores.
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CRISP WILD

2. , Titular: BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., registro: 353523, inscrita desde el 15 de julio de 2016, y
vigente hasta el 15 de julio de 2026, en clase 34 internacional, para proteger
y distinguir: cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fésforos,

articulos para fumadores.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No observa este
Tribunal hechos con tal caracter; y que resulten de relevancia para el dictado de

esta resolucion.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. La claridad y alcances que expone
la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o
similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores

un riesgo de confusion en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el articulo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos,
determina en forma clara que ningun signo podra ser registrado como marca,

cuando ello afecte algin derecho de terceros. Al efecto tal articulo indica:

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: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca
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
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con estos, que puedan causar confusion al publico consumidor...

La finalidad de una marca es lograr la individualizacion de los productos o servicios
que distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusion en cuanto a los
productos que se protegen y este riesgo de confusion no solo podria afectar al
consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo

giro.

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el
articulo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos,
que, en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica; que se deben
examinar las similitudes graficas, fonéticas e ideoldgicas entre los signos inscritos y
los solicitados, dando mas importancia a las similitudes que a las diferencias entre
ellos, por cuanto estas semejanzas son las que determinan la existencia de riesgo
de confusion y asociacion frente al consumidor y sirven de base para objetar el

registro de un signo como proteccién a los derechos adquiridos por terceros.

En esta misma linea, la jurisprudencia internacional, en el proceso interno nimero
700-1P-2018, Quito, del 30 de abril del 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina indicé que “...El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de

confusion y asociacion...”.

El Tribunal Registral Administrativo, en relacion con lo anterior ha dictaminado que:

. el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si_ dos

marcas son confundibles ... Con el cotejo grafico se verifican las similitudes

gue pueden provocar una confusion visual, tales como las semejanzas

ortogréficas o las graficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las

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


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL 12 de febrero de 2021

REGISTRAL y‘ VOTO 0077-2021

ADMINISTRATIVO Comemo bEL sceNTENATO Pagina 7 de 13

similitudes auditivas como la pronunciacién de las palabras. Y con el cotejo
ideolégico se tiene en consideracion el significado intrinseco de las
palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud grafica ni
fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa...” asi

tenemos que: la confusidn visual es causada por la identidad o similitud de

los signos derivada de su simple observacién, es decir, por la manera en que

se percibe la marca; la confusion auditiva se da cuando la pronunciacion

de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciacioén correcta o
no; ... (Tribunal Registral Administrativo, resolucion de las 11 horas del 27 de
junio del 2005, voto 135-2005).

Aunado a lo anterior, se debe también considerar que la confusion ideoldgica se
deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusion
surge cuando se da la representacion o evocacion a una misma o0 semejante cosa,
caracteristica o idea, en los signos, lo que impide al consumidor distinguir a uno de

otro.

De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:

SIGNO PROPUESTO SIGNO INSCRITO SIGNO INSCRITO
/LUCKY DIC RR/T
REMIX WILD STRIKE CRISP WILD
Clase 34: (Lista original) Clase 34: Clase 34:
Tabaco, crudo o cigarrillos, tabaco, cigarrillos, tabaco,
procesado; productos de productos de tabaco, productos de tabaco,
tabaco; puros, encendedores, encendedores, fosforos,
cigarros, cigarrillos, tabaco articulos para fumadores.

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


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO

REGISTRAL )“

OSTA RICA
GOBIERNO DEL BICENTENARIO

12 de febrero de 2021
VOTO 0077-2021
Péagina 8 de 13

para enrollar sus propios
cigarrillos, tabaco para
pipa, tabaco de mascar,
tabaco en polvo, kretek;
snus; sustitutos del tabaco
(no para fines médicos);
Cigarrillos electronicos;
productos de tabaco para
calentar; dispositivos
electrénicos y sus partes
con el proposito de calentar
cigarrillos o tabaco para
liberar aerosol que
contiene nicotina para
inhalacion; soluciones
liquidas de nicotina para
su uso en cigarrillos
electrénicos; articulos para
fumadores, papel para
cigarrillos, tubos para
cigarrillos, filtros para
cigarrillos, latas de tabaco,
cigarreras, ceniceros,
pipas, aparatos de bolsillo
para enrollar cigarrillos,

encendedores, fosforos

fosforos, articulos

para fumadores.
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Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal considera que
lleva razon el Registro de origen al sefalar que WILD es una palabra de uso comun, por
existir un tipo de tabaco salvaje o silvestre conocido como “Wild Tobacco”, por lo que no
puede ser apropiada porque ello efectivamente implicaria dar ventaja a un competidor, y
en el presente caso todas la marcas, la solicitada y las inscritas, contienen el término
“WILD”, sin embargo al ser, como ya se indico, un vocablo de uso comun con relacion a
los productos que buscan proteger y distinguir las marcas opuestas, el mismo no puede

tomarse en consideracion en el cotejo marcario.

Partiendo de lo anterior, desde el punto de vista gréfico los vocablos “REMIX”, “LUCKY
STRIKE” Y “CRISP”, no guardan ninguna semejanza entre ellos, son completamente
distintos, por lo que a nivel visual no se genera riesgo de confusion en el consumidor.
Desde el punto de vista fonético su pronunciacién también resulta completamente disimil.
En cuanto al cotejo ideoldgico, los signos analizados se encuentran en el idioma inglés, y
cada uno de ellos al ser traducidos al espafiol, poseen un significado particular y distinto,
por lo que tampoco evocan conceptos susceptibles de causar confusion o riesgo de

asociacion en el consumidor.

Corolario del cotejo realizado, este Tribunal considera que los signos son diferentes y
pueden coexistir en el mercado sin generar confusiéon alguna a los consumidores, que son

los usuarios finales de estos signos.

Es menester sefialar que este 6rgano colegiado no comparte el criterio del Registro de la
Propiedad Intelectual, al excluir de la lista de proteccién del signo “REMIX WILD?, algunos
de los productos relacionados con los bienes protegidos por las marcas inscritas, por
cuanto al ser los signos bajo estudio diferentes, resulta innecesario realizar un cotejo de
productos, ya que las marcas pueden ser individualizadas e identificadas sin error alguno

dentro del trafico mercantil.
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Debe tenerse presente que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen
dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre
si y que el consumidor al verlos no los relacione, para que puedan coexistir. La
aplicacion del principio de especialidad procede solo si existe algun tipo de identidad
o similitud entre los signos, en el sentido de que, en estos casos, para poder inscribir
el signo a pesar de las similitudes, los productos deben ser totalmente diferentes y
esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar, lo que a todas luces no acontece
en el expediente en estudio, por lo que no debi6 el Registro analizar y rechazar
parcialmente la lista de productos solicitados por Philip Morris Products S.A.

Partiendo de lo antes expuesto, se concluye que la marca solicitada cuenta con una
carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral
junto con los signos inscritos; ya que no existe probabilidad de que se dé un riesgo de
confusion en el consumidor por relacionar los productos que identifica el distintivo

solicitado, con los productos que identifican los signos inscritos.

En cuanto a los agravios, se debe indicar que no lleva razén la opositora en sus
alegatos. Conforme el cotejo realizado, se desprende que no hay similitud gréfica,
fonética e ideoldgica, pudiendo coexistir los signos en el mercado. El signo solicitado
cuenta con elementos adicionales que en su conjunto generan la capacidad para
individualizarse y diferenciarse de las marcas registradas. Asimismo, en cuanto al
alegato respecto a la similitud de productos, tal y como quedé indicado, al poseer la
marca solicitada aptitud distintiva, se desvanece el riesgo de confusion y asociacion
empresarial para el consumidor. Finalmente debe sefalarse a la apelante que no
puede pretender apropiarse o monopolizar el término WILD, que tal y como fue

sefalado es de uso comun.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas,
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jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal declara sin lugar el recurso de
apelacion interpuesto por la sefiora Kristel Faith Neurohr, en su condicién de
apoderada especial de la compaiia BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
INC., en contra de la resolucién del Registro de la Propiedad Intelectual venida en
alzada. Sin embargo, conforme a las razones dadas por el Tribunal, se revoca en
forma parcial dicha resolucion, al considerarse que los signos opuestos en relacion
con la inscripcion de la marca solicitada, son signos distintos y no existe riesgo de
confusiéon en el mercado, por lo que se concede el registro para todos los productos
solicitados por el titular de la marca “REMIX WILD”, en clase 34 de la nomenclatura
internacional, sea: Tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco; puros,
cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa,
tabaco de mascar, tabaco en polvo, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines
médicos); Cigarrillos electronicos; productos de tabaco para calentar; dispositivos
electrénicos y sus partes con el proposito de calentar cigarrillos o tabaco para liberar
aerosol que contiene nicotina para inhalacion; soluciones liquidas de nicotina para su
uso en cigarrillos electronicos; articulos para fumadores, papel para cigarrillos, tubos
para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarreras, ceniceros, pipas,

aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fosforos.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso
de apelacion interpuesto por la sefiora Kristel Faith Neurohr, en su condicion de
apoderada especial de la compafia BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
INC., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual
a las 13:54:25 del 27 de agosto de 2020. Sin embargo, conforme a las razones
dadas por este Tribunal, SE REVOCA EN FORMA PARCIAL dicha resolucion,

concediéndose el registro para todos los productos solicitados por el titular de la
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marca “REMIX WILD”, en clase 34 de la nomenclatura internacional, sea: Tabaco,
crudo o procesado; productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para
enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco en polvo,
kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); Cigarrillos electrénicos;
productos de tabaco para calentar; dispositivos electrénicos y sus partes con el
propdsito de calentar cigarrillos o tabaco para liberar aerosol que contiene nicotina
para inhalacién; soluciones liquidas de nicotina para su uso en cigarrillos
electronicos; articulos para fumadores, papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos,
filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarreras, ceniceros, pipas, aparatos de
bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fosforos. 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 el articulo 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por )
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENO (FIRMA)
Oscar Rodriguez Sanchez Leonardo Villavicencio Cedefio

Firmado digitalmente por Fimado digtalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA) GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES.
Marca en tramite de inscripcion
TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: 00.41.26

Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TE: Marcas en tramite de inscripcion
TG: Marcas inadmisibles
TNR:00.41.33

Marcas y signos distintivos
TE: Marcas inadmisibles
TR: Proteccion de la propiedad intelectual registro de marcas y otros signos
distintivos
TNR: 00.41.55
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Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
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