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Solicitud de inscripcion de marca de fabrica y comercio
(LA RESERVA) (29)

FRIGORIFICO TEMUCO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-6905)
Marcas y otros Signos

VOTO 0094-2019

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

veintinueve minutos del dieciocho de febrero del dos mil diecinueve.

Recurso de apelacidn interpuesto por el licenciado Aarén Montero Sequeira, abogado, vecino
de Heredia, con cédula de identidad 1-908-006, en su condicion de apoderado especial de la
sociedad FRIGORIFICO TEMUCO S.A, constituida bajo las leyes de Chile domiciliada
en Calle Altamira 01825, en contra de la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad
Industrial, de las 11:10:23 horas del 06 de noviembre del 2018.

Redacta la Juez Urefia Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES
DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA
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PROPIEDAD INDUSTRIAL. El licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condicion de
apoderado especial de la sociedad FRIGORIFICO TEMUCO S.A, solicit6 ante el Registro

\A RESERYV,
—

de la Propiedad Industrial la inscripcion de la marca de fabrica y comercio
para proteger y distinguir en clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza: “Carne,

extractos de carne, lo anterior de carne de res”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideré6 mediante resolucion de las
11:10:23 horas del 06 de noviembre del 2018, que el signo solicitado incurre en las
prohibiciones establecidas en el articulo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos, asi como el numeral 24 de su Reglamento y dictamino en lo conducente, lo
siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Denegar
la inscripcion de la solicitud presentada...”. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito
presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de noviembre del 2018, el
apoderado de la sociedad FRIGORIFICO TEMUCO S.A, interpuso recurso de apelacion,
asi como en la audiencia de 15 dias otorgada por este Tribunal, donde expresé como parte de
sus agravios lo siguiente: Que existen tres marcas inscritas que contienen la palabra
RESERVA, todas las cuales pueden coexistir entre si dado que tienen cada una, elementos
que le permiten su adecuada identificacion, por lo que argumenta que no entiende porqué
razon no se hace el mismo andlisis con el signo solicitado. 2-Indica que el Registro de la
Propiedad Industrial considera que la marca solicitada carece de carga distintiva, siendo
incorrecta esa afirmacion, ya que sefiala que al realizar un anlisis de las marcas inscritas con
la solicitada se concluye que no devienen engafiosas y que las mismas pueden coexistir. 3-
Continda manifestando que todos los productos de su representada se encuentran
comercializados en el pais, que se cuenta con un brochure informativo donde se explica la

historia, procedencia de la carne, los cortes que se ofrecen, contando con los permisos y
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registros sanitarios correspondientes. 4-Que desde el punto de vista de la vision en conjunto
el signo solicitado y las marcas inscritas son diferentes que su representada pretende
identificar en el mercado sus productos de manera que se puedan identificar claramente de

otros similares en el mercado. Solicita se acoja el recurso de apelacion interpuesto.

SEGUNDO. A la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que corresponde, y no
se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la
indefension de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictandose esta

resolucion previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como
hecho con tal caracter el siguiente: Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se

encuentran inscritas las marcas de fabrica y comercio

1- RESERVA DEL PATRON, registro 169918, cuyo titular es ARMANDO
GUARDIA SASSO, vigente al 10 de agosto del 2027, en clase 29 internacional, para
proteger y distinguir: “Extractos de carne, caldos, frutas, verduras y legumbres en
conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas y compotas ” (v.f. 05 expediente
principal).

2- RESERVA 1820 registro 89553, cuyo titular es GRUPO AGROINDUSTRIAL
NUMAR S.A, vigente al 19 de setiembre del 2024, en clase 29 internacional, para
proteger y distinguir: “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y
legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros
productos lacteos, aceites y grasas comestibles, manteca, margarina, conservas y
encurtidos” (v.f. 06 expediente principal).
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CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La claridad y alcances que expone la
normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a
otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de

confusidn en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el articulo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en
forma clara que ningln signo podra ser registrado como marca, cuando ello afecte algin

derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre

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 con estos, que puedan
causar confusion al pablico consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusién, por ser 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
0 productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los
distinguidos por la marca anterior.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualizacion de los productos o
servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusién, con lo que se protege
no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del

mismo giro comercial.
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Ahorabien, segun el andlisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado
tenemos: El articulo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,
califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina similitudes graficas,
fonéticas e ideoldgicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando méas importancia a
las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de
confusion y asociacion frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un

signo como protecciodn a los derechos adquiridos por terceros.

De igual forma, es de mayor importancia para el caso, el inciso ¢) del mismo numeral, que

indica:

Articulo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realizacion del
examen de fondo como para la resolucion de oposiciones, se tomara en
cuenta, entre otras, las siguientes reglas:...

c) Debe darse més importancia a las semejanzas que a las diferencias entre
los signos;...

e) Para que exista posibilidad de confusidn, 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 relacion entre ellos;

Asi como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-1P, Quito, del 02 de

marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos
que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes
dispositivos de esos elementzos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como
herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los
puntos de vista grafico, fonético e ideologico o bien determinar las diferencias existentes
entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composicion puede generar que
Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700

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 18 de febrero del 2019

REGISTRAL y‘ VOTO 0094-2019

ADMINISTRATIVO COMERNO OFL BICENTENAO Pagina 6 de 11

efectivamente se provoque en relacion con los inscritos, un riesgo de confusion frente al
consumidor, situaciéon que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los

derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, en relacion a ello 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 que pueden provocar una confusion visual. Con
el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciacion de las
palabras...” asi tenemos que: la confusidn visual es causada por la identidad o similitud de
los signos derivada de su simple observacion, es decir, por la manera en que se percibe la
marca; la confusion auditiva se da cuando la pronunciacion de las palaras tiene una fonética
similar, sea esa pronunciacion correcta o no...” (Tribunal Registral Administrativo,
resolucion de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atras la confusion ideoldgica que se deriva del idéntico o parecido contenido
conceptual de los signos, esta confusidn surge cuando la representacion o evocacion a una
misma 0 semejante cosa, caracteristica o idea, en los tales signos, impide al consumidor

distinguir a uno de otro.

Siendo entonces que la marca propuesta y la marca inscrita del caso en cuestion son las

siguientes:
RESERVA DEL RESERVA 1820
Signo PATRON
\ARESERVy
e
Estado Solicitado Inscrito Inscrito
Registro | = ------ 169918 89553
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Marca de Féabricay de Comercio
Comercio
Proteccion y “Carne, extractos de | Extractos de carne, | “Carne, pescado, aves
Distincién . caldos, frutas, |y caza, extractos de
carne, lo anterior de
verduras y legumbres | carne, frutas y
carne de res”. en conserva, secas Yy | legumbres en
cocidas, jaleas, | conserva, secas Yy
mermeladas y | cocidas, jaleas,
compotas mermeladas, huevos,
leche y otros
productos lacteos,
aceites y  grasas
comestibles, manteca,
margarina, conservas
y encurtidos”
Clase 29 29 29
Titular FRIGORIFICO ARMANDO GRUPO
TEMUCO S.A GUARDIA SASSO | AGROINDUSTRIAL
NUMAR S.A

Ahora bien, en el cotejo a realizar se acredita la marca solicitada

\ARESERYy
—

y las

marcas inscritas RESERVA DEL PATRON y RESERVA 1820; la primera mixta y los

inscrito denominativos. El elemento preponderante del distintivo, es la palabra RESERVA

(solicitada/inscrita), ya que la letra LA y la figura de la vaca, no agregan distintividad al

signo, esto por tratarse de una palabra de uso comun para los productos que pretende proteger
cual es "carnes" y en las inscritas, RESERVA DEL PATRON y RESERVA 1820 sobresale
la palabra RESERVA tal y como se indicd.

De lo anterior se puede inferir que, desde el punto de vista grafico o visual, la Gnica diferencia
entre los signos (eliminando del cotejo DEL PATRON y 1820) queda la palabra RESERVA,

son iguales ademas de encontrarse en la misma ubicacion.
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En cuanto al cotejo fonético o auditivo, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo
anterior, siendo claro que, la pronunciacion del elemento denominativo de la marca
pretendida “RESERVA, coinciden fuertemente en el término denominativo y a la vez

elemento topico de los signos inscritos.

Ideolbgicamente o conceptualmente, hay identidad en ambos signos, toda vez que

RESERVA segun la Real Académica Espafiola significa:

“reserva

De reservar.

1. f. Guarda o custodia que se hace de algo, o prevencion de ello para que sirva a su
tiempo(...)5. f. Accidn de destinar un lugar o una cosa, de un modo exclusivo, para un

uso 0 una persona determinados. https://dle.rae.es/?id=W9AIOxX

Por otra parte y en cuanto a los productos que la solicitada y las inscritas protegen, tampoco
es factible la convivencia de los signos, por el Principio de Especialidad Marcaria donde los
productos que sean iguales o relacionados como en el presente caso, de una misma clase 29,
y en donde la solicitada busca distinguir: “Carne, extractos de carne, lo anterior de carne
de res”, y las inscritas RESERVA DEL PATRON “Extractos de carne, caldos, frutas,
verduras y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas y compotas”; y
RESERVA 1820 “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lacteos,
aceites y grasas comestibles, manteca, margarina, conservas y encurtidos” se deduce que

ambos estan relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que
le otorgue distintividad, lo que elimina la posibilidad de coexistir registralmente junto con
los signos inscritos; existe una alta probabilidad de que se dé un riesgo de confusion en el
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consumidor, pues podria llegar a asociar o a relacionar que los productos que identifica el
distintivo solicitado, asi como que los productos que identifican los signos inscritos, puedan
tener un mismo origen empresarial tanto de distribucion y comercio, ya que conforme al
cotejo realizado se determino en primer plano, que los productos que protege y distingue la
marca solicitada son carnes, aunado a la identidad grafica, fonética e ideoldgica ya
demostrada, de ahi, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad

Industrial en la resolucion venida en alzada.

En cuanto a los agravios se debe indicar que en cuanto al agravio de que existen tres marcas
inscritas que contienen la palabra RESERVA, todas las cuales pueden coexistir entre si dado
que tienen cada una, elementos que le permiten su adecuada identificacién, por lo que
argumenta que no entiende porqué razon no se hace el mismo analisis con el signo solicitado,
al respecto se debe sefialar que conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad
Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe
fundamentar su decision, Unica y exclusivamente en los autos que constan dentro de este
expediente, resultando ajenos otros casos o0 expedientes relativos a solicitudes que son
extrafas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos

y argumentos aportados en cada caso concreto.

Ademas se debe indicar que con base en el cotejo marcario realizado con base en el articulo
24 del Reglamento de la Ley de Marcas, entre la marca solicitada y las inscritas, se determina
que existe similitud grafica, fonética e identidad de los productos, lo cual puede producir
riesgo de confusion y asociacion empresarial y siendo que los agravios alegados no aportan
ningun elemento que vengan a modificar el analisis realizado tanto por el a quo como por

esta instancia, lo procedente es que estos deben ser rechazados.

Asimismo respecto a la solicitud de prueba testimonial, este Tribunal considera que por

carecer de interés en el dictado de la presente resolucion la misma se rechaza, siendo lo
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procedente conforme a derecho confirmar la resolucién del Registro de la Propiedad
Industrial, procediendo por la aplicacion del articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y

otros Signos Distintivos, en concordancia con el articulo 24 incisos c) y €) de su Reglamento.

Lo anterior, en concordancia con la proteccion legal establecida en el articulo 1 de la Ley de
Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: “La presente ley tiene por objeto proteger,
efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos,
...”, en este sentido, compete a la instancia administrativa proteger a la marca ya registrada,
en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses
legitimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado
(comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor).
Por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que

adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusion con relacion a otros.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso
de apelacion planteado por el licenciado Aarén Montero Sequeira, en su condicién de
apoderado especial de la sociedad FRIGORIFICO TEMUCO S.A, en contra de la
resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:10:23 horas del 06 de

noviembre del 2018, la que se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 de la Ley
de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12
de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo
Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la via

administrativa.
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POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelacion planteado
por el licenciado Aar6on Montero Sequeira, en su condicion de apoderado especial de la
sociedad FRIGORIFICO TEMUCO S.A, en contra de la resolucion emitida por el Registro
de la Propiedad Industrial, de las 11:10:23 horas del 06 de noviembre del 2018, la que se se
confirma. Se da por agotada la via administrativa. 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.
Norma Urefia Boza
Kattia Mora Cordero llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora

Mwv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM
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