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SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO:
“BARCELO IMPERIAL”

RONES FINOS DEL CARIBE, S.A. (ROFICA), apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2018-1542)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0167-2021

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

veinticinco minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la abogada Maria de la Cruz
Villanea Villegas, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condicion de
apoderada especial de la empresa RONES FINOS DEL CARIBE, S.A. (ROFICA),
organizada y existente bajo las leyes de la Republica de Panama, con domicilio en avenida
Samuel Lewis y calle 53, Edificio Omega Mezzanine, apartado postal 4493, Panama 5,
Republica de Panama, en contra de la resolucién final dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 08:39:50 horas del 4 de diciembre de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedefio.
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de febrero de 2018, la abogada
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Villanea Villegas, en su condicion indicada, present6 solicitud de inscripcion del signo
“BARCELO IMPERIAL”, como marca de fabrica y comercio, para distinguir en clase 33

“bebidas alcohdlicas (excepto cervezas)”.

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvio denegar la inscripcion porque transgrede el
articulo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante
Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto la representacion de la empresa recurrente, mediante escrito
presentado ante el Registro de la Propiedad, en fecha 14 de diciembre de 2020, apeld, y una

vez otorgada la audiencia de reglamento expresé como agravios lo siguiente:

1.- Solicita de conformidad con el articulo 11 de la Ley de Marcas, se delimite la lista de
productos incluidos en la solicitud inicial, para que en adelante se lea la lista de la siguiente
manera: RON, aporta el pago de la tasa, segun consta a folio 21 del legajo digital de

apelacién. Refiere al principio de especialidad.

2.- Su representada tiene renombre en el mundo de las bebidas alcohdlicas, especialmente el

ron.

3.- La marca de su representada se encuentra en uso en Costa Rica desde hace varios afos

atras, lo que resulta suficiente para demostrar una coexistencia pacifica.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se

encuentra inscrita la marca de fabrica , propiedad de COMPANIA
VINICOLA DEL NORTE DE ESPANA S.A. (C.V.N.E.), registro 41002, vigente hasta el
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30 de junio de 2025, distingue en clase 33 vinos (excepto espumosos y jerez) (folio 6

expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, Utiles para la

resolucion de este asunto, que tengan el caracter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera
instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez

o0 indefension que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y su Reglamento,
decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente
distintivo, por lo que no debe generar confusion en relacion con otros debidamente inscritos
0 en tramite de inscripcion, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una
marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor sera la
probabilidad de confusion, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los
consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que
adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociacion o relacién
entre estos, para establecer que la marca no desempefiaria su papel diferenciador y en

consecuencia no seria posible dar proteccion registral al signo solicitado.

El articulo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningun signo podré ser
registrado cuando afecte algin derecho de tercero, configurandose tal prohibicién, conforme

a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacién geografica o una

denominacién de origen, registrada o en tramite de registro por parte de un tercero
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desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros

relacionados con éstos, que puedan causar confusién al publico consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusion, por ser idéntico o similar a 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de
ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicacion geografica o la

denominacién de origen anterior.
Asimismo, el articulo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre
signos marcarios, aduciendo al examen gréafico, fonético e ideoldgico, asi como al anélisis de

los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusidon visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean

estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura por su
simple observacion; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La

confusion auditiva se da, cuando la pronunciacion de las palabras tiene una fonética similar,

sea esa pronunciacion correcta o no, y la confusién ideoldgica es la que se deriva del mismo

0 parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aun, cuando las palabras
comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta
confusion surge cuando la representacion o evocacion a una misma 0 semejante co0sa,
caracteristica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno

de otro.

El cotejo marcario se realiza colocandose el calificador en el lugar del consumidor del bien

0 servicio. Luego debe atenerse a la impresion de conjunto de los signos, sin desmembrarlos;
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analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultanea, (pues lo que importa es el recuerdo
que el consumidor tendra de ellos en el futuro); y tener en mayor consideracion las
semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Asi, el cotejo marcario se integra
por el derecho del titular de un signo a la individualizacion de su producto, servicio o

establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Siguiendo los argumentos expuestos, se tiene que los signos enfrentados “BARCELO

IMPERIAL” como marca solicitada, y la marca inscrita N2l , ambos coinciden
en el elemento “IMPERIAL”, se advierte entre ellos una similitud, grafica, fonética e
ideoldgica, lo que puede provocar riesgo de confusion y asociacién empresarial al
consumidor, y mas aun porque protegen y distinguen productos de la misma naturaleza
(bebidas alcoholicas), por lo que no se presenta suficiente distintividad entre ellas. EI término
“BARCELO” del signo solicitado no hace mayor diferencia, para que el consumidor pueda
identificar el origen empresarial entre los signos cotejados, es decir este elemento no le da la

suficiente distintividad a la marca propuesta.

Con relacién a la aplicacion del principio de especialidad que plantea la representacion de la
empresa apelante en sus agravios, en virtud de la delimitacién que hizo de la lista inicial de
los productos para que en adelante se lea: “RON”, se debe sefialar que los productos que
pretende distinguir la marca solicitada, a pesar de delimitar la lista inicial bebidas

alcohdlicas (excepto cervezas) para que se lea: ron, se encuentran intimamente relacionados

por tratarse de bebidas alcohdlicas, obsérvese que la marca inscrita protege vinos (excepto
espumosos y jerez), por lo que el riesgo de confusion y el riesgo de asociacion es latente, y

en ese sentido debe prevalecer el derecho del tercero inscrito.
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Lo anterior impide que el principio de especialidad se pueda aplicar, ya que este opera
unicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y no exista la posibilidad que se

puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir riesgo de confusion y
asociacion empresarial entre los signos cotejados, se quebrantaria lo estipulado en el articulo
8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es declarar sin lugar el recurso
de apelacion planteado en contra de la resolucion final venida en alzada, la que en este acto

se confirma.
POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelacion planteado por Maria de la Cruz Villanea Villegas
representando a RONES FINOS DEL CARIBE, S.A. (ROFICA), en contra de la resolucion
final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:39:50 horas del 4 de
diciembre de 2020, la que en este acto se confirma. Por no existir ulterior recurso contra esta
resolucion, 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, 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermudez

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electronico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr



TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodriguez Sanchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Priscilla Loretto Soto Arias

Ivd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.
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Firmado digitalmente por i
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedefio

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33
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