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RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0527-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de marca de comercio ILEGAL (33)

VINA VENTISQUERO LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-3836)
Marcas y otros Signos

VOTO 0116-2019

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

cuarenta y un minutos del seis de marzo del dos mil diecinueve.

Recurso de apelacion interpuesto por la licenciada KRISTEL FAITH NEUROHR, mayor,
abogada, vecina San José, cédula de identidad 1-1143-447, en su condicion de apoderada
especial de VINA VENTISQUERO LIMITADA, sociedad organizada y existente bajo las
leyes de Chile, con establecimiento administrativo y comercial, situado en: Camino La
Estrella 401, Of. 5 sector Punta de Cortes, Rancagua, Chile, en contra de la resolucion emitida
por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:59:08 horas del 27 de setiembre del 2018.

Redacta la Juez Urefia Boza, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La licenciada KRISTEL FAITH
NEUROHR, de calidades citadas, en su condicion de apoderada especial de VINA
VENTISQUERO LIMITADA,; present6 la solicitud de inscripcion y registro de la marca

de comercio “ILEGAL”, para proteger y distinguir: “Vinos” en clase 33 internacional.

Alo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolucién de las 09:59:08 horas

del 27 de setiembre del 2018, rechazd el signo solicitado por derechos de terceros al
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encontrarse inscrita la marca: “L._ 4", bajo el registro nimero 270501, propiedad de
ILEGAL MEZCAL S.A., inscrita el 19/4/2018 y vence 19/4/2028, en clase 33 para

proteger: mezcal y crema de mezcal, marca que presenta identidad grafica, fonética e
ideologica y distinguen productos relacionados con los productos de la marca propuesta,
citando como fundamento de su denegatoria el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas
y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el articulo 24 del reglamento de la ley...”

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad
Industrial y ante el Tribunal, la licenciada Faith Neurohr, interpuso recurso de apelacion,
donde expreso como parte de sus agravios lo siguiente:

Indica que la empresa que representa desde 1998 se dedica a imaginar y materializar vinos
que desafien los limites, bajo el slogan "un paso mas alla" crea vinos modernos, vanguardistas
y de alta calidad respetando siempre el medio ambiente en cada uno de los procesos de
produccién.

Son duefios de vifias en las zonas vinicolas de Chile, donde producen vinos de alta calidad.
Al limitar los productos a vinos, no existe posibilidad de confusién para el consumidor
promedio ya que claramente se puede determinar que los productos que se pretenden proteger
y los protegidos por la marca registrada son totalmente distintos aun y cuando ambas
protegen bebidas alcohdlicas las mismas son muy distintas entre si no solo en su esencia sino
incluso en los ingredientes que las conforman. Existe una diferencia muy marcada entre la
crema de mezcal y los vinos, el consumidor no se va a confundir.

La posibilidad de confusién no existe y aplicado correctamente el del principio de
especialidad, se puede determinar que ambos productos son dirigidos a consumidores
distintos, ubicados en los puntos de venta en diferentes lugares y comercializados de manera
distinta.

Su marca estd inscrita en muchos paises del mundo, lo cual hace que sea una marca

reconocida en el ambito de los vinos. Solicita se anule el rechazo de la marca y se continue
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con su tramite de registro.

SEGUNDO. A la substanciacion del recurso se le ha dado el trdmite 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, dictdndose esta

resolucion previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como

unico hecho con tal caracter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca:

“ L_;_;J”, bajo el registro nimero 270501, propiedad de ILEGAL MEZCAL S.A., inscrita
el 19/4/2018 y vence 19/4/2028, en clase 33 para proteger: mezcal y crema de mezcal.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra

hechos con este caracter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolucion.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Asi las cosas, y efectuado el estudio de
los agravios de la apoderada de la empresa apelante, asi como el proceso de confrontacion
de los signos enfrentados, con la fundamentacion normativa que se plantea, este Tribunal
considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y
b) del articulo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha
norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algin derecho de

terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El articulo 8° 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,

configurandose tal prohibicidén conforme a los incisos: a) Si el signo es idéntico o similar a
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una marca, una indicacion geografica 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 confusién al publico
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 o productos o servicios

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca ...anterior.

En relacion con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta

algunas reglas que ayudaran a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto
marcario, es decir cada signo debe analizarse con una vision en conjunto, teniendo en cuenta
la unidad gréfica, auditiva e ideologica.

I) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe
analizar un signo y después el otro.

I11) Quien aprecie la semejanza deberd colocarse en el lugar del consumidor presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en
disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las

primeras es donde se percibe el riesgo de confusion o asociacion.

De igual forma el inciso c) del articulo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, indica que debe darse méas importancia a las semejanzas sobre las diferencias

entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los
signos en conflicto desde el punto de vista grafico, fonético e ideoldgico, y los productos que

protegen.
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Las marcas en cotejo son:
SIGNO SOLICITADO
ILEGAL

vinos

MARCA REGISTRADA

Mezcal y crema de mezcal

Es importante resaltar que, a la hora de realizar el cotejo marcario, el examinador
preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre lo
signos enfrentados. Esto es asi, porque son las caracteristicas comunes las que determinan la

similitud marcaria y consecuente confusion del publico consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados

en ellas, pero si de los elementos similares o de la semejante disposicion de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista grafico, se determina que entre el signo

ILEGAL  MEZCAL

solicitado ILEGAL, y el inscrito , existe una semejanza muy evidente, la inclusién

del término mezcal en el signo propuesto y el disefio de rectangulo, no determinan una
diferencia de peso a la vista del consumidor. El término ILEGAL es el elemento que el
consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, a la hora de adquirir el vino o
el mezcal el consumidor lleva en su mente la marca ILEGAL. Ante tales similitudes el

consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos.
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La comparacion en conjunto de las marcas se acerca a la percepcion que tiene el consumidor
de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado nimero de signos y no conserva
de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino méas bien una impresion general, por tanto,

el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin analisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciacion es idéntica, no existiendo para los
consumidores una diferenciacion entre los signos enfrentados ya que son términos que se
pronuncian en el idioma espafiol practicamente idénticos. La expresion sonora de los signos
confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; maxime que el cotejo sonoro debe
realizarse en base a una primera impresion y al recuerdo imperfecto dejado de la marca
percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el

consumidor fonéticamente tendra el recuerdo de esa vocalizacion.

En el campo ideoldgico los signos evocan una idea similar en cuanto a algo contrario a la

ley.

El tema de la similitud derivada del cotejo marcario no fue atacado de manera directa por el
apelante, este mas bien sustenta sus agravios en la coexistencia registral aplicando el
principio de especialidad que rige la materia marcaria. Por lo que se debe analizar la

posibilidad de confusion en relacién a los productos que distinguen los signos.

Con respecto al principio de especialidad el articulo 24 del reglamento a ley de marcas indica
ensuincisoe): “/...] Para que exista posibilidad de confusion, 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. /...] 7, por
lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados
ya gue en cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relacion a que sefiala,

que no hay relacién de productos, en aplicacion del principio de especialidad.
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Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusion del
consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer
los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que
consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios
idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusion,

principios que precisamente se encuentran en el articulo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusion conviene desarrollar los diferentes tipos de

confusion que cita la doctrina mas conteste.

Confusidn directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos
que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en
la creencia de que estd comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo
entre los productos o servicios que distinguen. Confusion indirecta: en este caso la
semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial
comun a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que

es otra. (Manuel Guerrero Gaitan, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263)

Tomando en cuenta la aseveracion realizada por el apelante, la marca solicitada distinguiria:

vinos. Y la marca registrada distingue mezcal y crema de mezcal.

La determinacion de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestion que debe
resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.
En el presente caso es importante resaltar como un factor determinante la naturaleza y

finalidad de los productos.

La naturaleza de los productos enfrentados es la misma ya que se trata de bebidas con un
contenido alcohélico. Donde la finalidad de su consumo es parecida o esta relacionada, puede

decirse que el vino y el mezcal pueden satisfacer necesidades similares en el consumidor
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final.

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta la similitud de los productos son los
canales de comercializacion, el autor Fernandez Novoa, al respecto indica: “...La identidad
de los canales de comercializacion sera un indicio claro de la similitud de los productos
comparados cuando estos se ofrecen al publico en establecimientos autorizados en la venta
de tales productos, o bien en una seccién especializada de unos grandes almacenes o de un
supermercado...” (Fernandez Novoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de
la Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. p 608)

En el caso particular concurre lo citado por el autor, ya los productos protegidos por las
marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribucion en el mercado, y

se pueden encontrar en la seccion de licores de los supermercados.

En el caso que el consumidor medio informado no tomare un producto por otro, se puede
presentar la confusion indirecta, es decir que el consumidor atribuya un mismo origen
empresarial a los productos, sobre todo en relacion al vinculo existente entre los productos
que son del sector de bebidas alcohdlicas, al igual se venden en supermercados y otros
expendios, este hecho hace que el consumidor suponga que provienen de un mismo
productor. Por lo antes argumentado no es aplicable el principio de especialidad al caso de

estudio.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su
inscripcion previa, frente a todas las categorias de riesgo de confusidn que se susciten, como

el origen empresarial de sus productos.

Ademas, en caso que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusion, tales dudas
deberan resolverse necesariamente a favor de quien registré anteriormente, y en contra del

solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusion con otra ya
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registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasia y la
imaginacion, nada justifica la eleccion de signos semejantes capaces de producir perjuicios a

derechos prioritariamente adquiridos.

En esta relacion no solo se advierte una similitud desde una perspectiva grafica, fonética e
ideoldgica como bien lo establecio el Registro en la resolucion recurrida, y en aplicacion
ademas del articulo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por si es motivo
para impedir la inscripcion solicitada, sino que también podria producirse un riesgo de
confusion directo e indirecto para el publico consumidor de consentirse la coexistencia de las
marcas, ya que se advierte una identidad y una relacion entre los productos que pretenden
protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita,

como ya quedo claro de la relacidn que se hizo de éstas anteriormente.

Indica el recurrente que el signo registrado cuenta con muchos registros a nivel internacional,
lo cual hace que sea una marca reconocida en el &mbito de los vinos.

Con respecto a este punto es importante indicarle al solicitante que el hecho que su marca
este registrada en otros paises no condiciona o vincula el registro en el territorio nacional, ya
que se debe realizar un andlisis de los derechos previos registrados para determinar su

registro, como se realizd en el caso de estudio.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusion directo e indirecto entre los

signos cotejados por encontrarse inscrito el signo “L._ " __J”, y que de permitirse la
inscripcion de la marca solicitada “ILEGAL”, se quebrantaria lo estipulado en el articulo 8°
incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el
apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelacidn interpuesto
por la licenciada KRISTEL FAITH NEUROHR, en su condicion de apoderada especial de
VINA VENTISQUERO LIMITADA, en contra de la resolucion emitida por el Registro de
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la Propiedad Industrial, de las 09:59:08 horas del 27 de setiembre del 2018, la cual se

confirma.

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, No. 8039, del
12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo
No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del

2009, se da por agotada la via administrativa.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso
de apelacion interpuesto por la licenciada KRISTEL FAITH NEUROHR, en su condicién
de apoderada especial de VINA VENTISQUERO LIMITADA, en contra de la resolucion
emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:59:08 horas del 27 de setiembre
del 2018, la cual en este acto se confirma, denegandose la inscripcion del signo solicitado
“ILEGAL” en clase 33. Se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de
esta resolucién 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 Urefa Boza

Kattia Mora Cordero llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM
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