TRIBUNAL

REGISTRAL y‘

ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA
Expediente 2019-0098-TRA-PI

Solicitud de marca de comercio “X[pa”

G.l. AGROINVESTMENT S.A,, apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2018-9218)

[Subcategoria: Marcas y otros signos]

VOTO 0174-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con

cuarenta y nueve minutos del veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

Recurso de apelacion interpuesto por la licenciada Milagro Zufiga Garro, abogada, vecina
de San José, cédula de identidad 3-0311-0156, en su condicion de apoderada especial de la
empresa G.l. AGROINVESTMENT S.A., cédula juridica 3-101-508484, organizada y
existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Curridabat de Plaza Cristal
100 norte, Edificio Trébol, primer piso, en contra de la resolucion dictada por el Registro de
la Propiedad Industrial a las 10:59:02 horas del 14 de enero de 2019.

Redacta la juez Urefia Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante
el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de octubre de 2018 la Licda. Milagro Zufiga Garro,
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de calidades anteriormente citadas y en su condicion de apoderada especial de la empresa
G.l. AGROINVESTMENT S.A., solicitd la inscripcion de la marca de comercio “Xpa” para

las clases 3, 5 y 21 de la nomenclatura internacional de Niza.

Por resolucion dictada a las 10:28:29 horas del 23 de octubre de 2018, el Registro de la
Propiedad Industrial objeté a la referida solicitud marcaria, indicAndole a la parte interesada
G.l. AGROINVESTMENT S.A., que el signo propuesto “XPA” con relacién a la clase 03

internacional, incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en el articulo 8 inciso
a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Lo anterior, a efectos de que se
pronuncie con respecto a ello y proceda hacer valer su derecho dentro del plazo estipulado

por ley de 30 dias contemplado a partir del dia siguiente de su debida notificacion.

Dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad
Industrial para el dia 7 de diciembre de 2018, la Licda. Zufiiga Garro, en su condicion de
representante de la empresa G.I. AGROINVESTMENT S.A., contesto lo prevenido en autos
contra la objecion de la solicitud de registro relacionada. Para dichos efectos solicita la
correccion o modificacion de la solicitud de inscripcion para que en adelante se lea: Xpa-Pro
en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones para blanquear y otras
sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
jabones; productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares;
dentifricos”. Asimismo, solicita fraccionar la solicitud y se proceda con la division de la

solicitud original del expediente 2018-9218.

Que mediante resolucion dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 02:09:17 horas
del 09 de enero de 2018, se resolvio admitir la division marcaria solicitada debiéndose
tramitar bajo el expediente 2018-9218 la clase 03 internacional, y continuar con el tramite de

la solicitud para las clases 05 y 21 del nomenclator internacional, bajo el expediente 2018-
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11275. Lo anterior, conforme lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley de Marcas y otros

Signos distintivos.

El Registro de la Propiedad Industrial, resolvid denegar la solicitud de inscripcion de la marca
de comercio “Xpa” en clase 03 de la nomenclatura internacional, presentada por la compariia
G.l. AGROINVESTMENT S.A., en virtud de determinar que el signo propuesto es
inadmisible por derechos de terceros, dada la similitud gréfica y fonética contenida con el
registro inscrito “SPA (DISENO)” propiedad de la compaiiia COLGATE PALMOLIVE
COMPANY, situacion la cual podria causar confusion en los consumidores al no existir
distintividad suficiente que permita identificar e individualizar los productos y su origen
empresarial de manera acertada. Asimismo, dicha circunstancia afectaria el derecho de
eleccion de los consumidores, como ademas, socavando el esfuerzo de sus propietarios por
distinguir sus productos a través de los signos marcarios. En consecuencia, contraviene lo
dispuesto en el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,

procediendo su denegatoria.

Inconforme con la resolucibn mencionada, la representante de la empresa G.l.
AGROINVESTMENT S.A., dentro de su escrito de agravios manifesté que su mandante
dentro del plazo conferido dentro de lo prevenido, formul6 no solo la division de la solicitud
sino la correccion o modificacion de la solicitud para que en adelante se lea Xpa- Pro, en
clase 3 internacional. Agrega, que los signos si pueden coexistir ya que no existe posibilidad
de que se confundan y de ser asociada a la marca SPA, como tampoco generar confusion en
el consumidor. Ademas, fonéticamente el sonido de Xpa-Pro difiere del de SPA. Que el
cotejo gréfico se debio efectuar sobre Xpa-Pro y SPA. El signo solicitado no es idéntico al
registrado, la diccion PRO genera un fonema propio donde la pronunciacion resulta
diferenciada. La fonética X en la primera articulaciéon la cual va adicionada a PRO es
diferenciado, y por tanto no se observa que se genere riesgo de confusion por asociacion

empresarial. Las palabras Xpa-Pro y SPA son signos de fantasia. Por lo anterior solicita se
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declare con lugar el recurso de apelacion y so ordene continuar con el tramite de inscripcién

de la marca Xpa-Pro en clase 3 internacional, segun fue solicitado.

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

resolucion previa a las deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como
hecho probado de relevancia para la resolucién de este proceso que, en la publicidad registral,
la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, cuenta con el siguiente registro:

1) Marca de fabrica y comercio: w" registro 220755, en clase 03 del

nomenclétor internacional de Niza, para proteger y distinguir los siguientes

productos: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa,
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, productos de
perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentifricos;
jabones de tocador, jabones bactericidas, jabones perfumados, cremas para la
cara, cuerpo y manos, jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de
jabén, jabones en polvo, en pasta y en barra, detergentes y materiales raspantes
para limpiar y pulimentar, y detergentes liquidos, preparaciones
desengrasantes y para blanquear, lociones, extractos, polvos, maquillaje,
coloretes, talcos, lapices, labiales, brillantinas, aceites de bafio, gels, champus
y acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello desodorantes
para uso personal, bronceadores, champus y acondicionadores”. (v.f 5 del

expediente principal)
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2) Marca de fabrica: SPA registro 141326, en clase 03 del nomenclator

internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Jabones”. (v.f 8 del

expediente principal)

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 LA DIVISIONAL. Previo a entrar a conocer el fondo del presente
asunto es importante delimitar el contenido de la resolucion apelada en cuanto a los alcances
del articulo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Ahora bien, siendo que en el
presente recurso la representante de la compafiia G.I. AGROINVESTMENT S.A., ha
manifestado que el Registro de la Propiedad Industrial, debi6 efectuar el cotejo sobre el signo
“Xpa-Pro”y “Spa”, y no con relaciéon a “Xpa”y “Spa”, en virtud de la solicitud divisional
realizada por su mandante. Al respecto, cabe indicar por parte de este Tribunal, que lo

pretendido no es procedente a la luz de las siguientes consideraciones:

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su articulo 11, dispone:

“... El solicitante podrd modificar o corregir su solicitud en cualquier

momento del tramite. No se admitirdA ninguna modificacion ni

correccion si implica un cambio esencial en la marca o una

ampliacion de la lista de productos o servicios presentada en la

solicitud inicial; pero la lista podré reducirse o limitarse.

El solicitante podra dividir su solicitud en cualquier momento del
tramite, a fin de esperar en dos o mas solicitudes los productos o
servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitira

una division, si implica ampliar la lista de productos o servicios
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presentada en la solicitud inicial; pero la lista podra reducirse o
limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservard la fecha de
presentacion de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando
corresponda.

La modificacidn, correccion o division de una solicitud devengara la

tasa fijada. ....” (Resaltado y subrayado no corresponde al original)

De la normativa transcrita se infiere claramente las limitaciones o restricciones que dicho
procedimiento establece para el pedido de la divisional, entre ellas, la parte no puede realizar
ningun cambio esencial en la marca, como tampoco ampliar la lista de productos o servicios,
pero si le permite limitar o reducir la lista pretendida. En este sentido, se tiene por acreditado
que la solicitante para el momento que realiz6 dicha gestion hizo un cambio sustancial de la
marca pedida, sea, de “Xpa” a “Xpa-Pro” y que al margen del contenido de nuestra

legislacion marcaria no es procedente. Ello, en razén de que ya implicaria el conocimiento

de dos solicitudes independientes.

En consecuencia, el Registro de instancia, al acoger la divisional para las clases 5 y 21
internacional mantiene el contenido de la marca “Xpa” solicitada inicialmente, y en idéntico

sentido, debera seguir conociendo la clase 3 internacional, bajo la misma denominacion.

En razon de lo indicado anteriormente, este Tribunal entra a analizar el presente caso y la
resolucién impugnada con relacion a la marca “Xpa” solicitada en el escrito inicial, siendo

ello el motivo por el cual operd el rechazo de la presente gestion y la razén que dio origen a

la solicitud divisional.

SEXTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros
Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo
numero 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha
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4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser
primordialmente distintivo, no puede generar confusion en relacién con otros debidamente
inscritos o en trdmite de inscripcion. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo,
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
que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociacion o
relacion entre productos, para establecer que la marca no desempefaria su papel
diferenciador, por ende, no seria posible dar proteccidn registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el articulo 8 incisos a) y b) en concordancia con el articulo 24 del
Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible
de causar riesgo de confusion o riesgo de asociacion, respectivamente al pablico consumidor,
a otros comerciantes, el que 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 las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o

servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud
necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos 0 mas signos, se
presentan similitudes gréaficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de

confusion entre ellos, sea de carécter visual, auditivo o ideoldgico.

Por ende, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar
del consumidor, teniendo en mente quiénes serian los consumidores del bien o servicio
respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresién de conjunto que despierten
las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma

simultanea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendra de ellos en el futuro);
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y tener en consideracion las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De
esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos

son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que el cotejo marcario se integra por el
derecho del titular de un signo a la individualizacién de su producto, servicio o

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

Bajo ese andlisis doctrinario, queda claro entonces que la solicitud de la marca de comercio

“Xpa”, a diferencia de lo que estima el recurrente, no contiene la suficiente distintividad

respecto del contenido de los signos marcarios inscritos bajo la denominacion “SPA”,

ambas en clase 03 internacional, a la luz de las siguientes consideraciones.

Tal y como lo establece el articulo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos, al realizar el cotejo marcario las marcas contrapuestas a nivel grafico “Xpa” y
“SPA” si bien comparte en su estructura gramatical las letras “PA”, no podriamos obviar

que el uso de las dicciones “X” y “S” si bien son elementos diferentes, ello no hace una carga

diferencial suficiente, ya que al ejercer su pronunciacion estas a nivel fonético se escucha y
perciben de manera idéntica. Por lo que, para el consumidor tanto su percepcion visual y
fonética seria evidentemente muy similar al contenido de los registros inscritos, lo cual
conlleva a que desde esta perspectiva el consumidor se pueda encontrar en una eventual
situacion de riesgo de error o confusion con respecto a los productos y su respectivo origen

empresarial.

Respecto a su connotacion ideoldgica es importante sefialar que, si bien los conceptos
empleados corresponden a expresiones de fantasia, sea que no tienen ningun significado en

lenguaje cotidiano se torna innecesario entrar a realizar un analisis conceptual, siendo que no
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se podria generar alguna idea en la mente del consumidor. Sin embargo, sobre el caso bajo
examen al ser las propuestas tan semejantes en su conformacion gramatical si podrian ser
relacionadas por el consumidor medio, situacion con la cual se estaria afectando el derecho
de eleccion de los consumidores, como, ademas del esfuerzo de los empresarios de distinguir
sus productos a traves de los signos marcarios, no siendo posible de esa manera brindarle

proteccion registral al signo pedido.

Ahora bien, recordemos 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. El problema surge si existe algun tipo de identidad o
similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad, en el sentido
de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera

se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero
protegiendo productos o servicios disimiles, situacion que no se ajusta al caso bajo examen,
dado que como se ha indicado lineas arriba, existe identidad tanto en las marcas como en el

tipo de producto que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada, en este sentido,

obsérvese que el registro 220755 inscrito: w‘: en clase 03 del nomenclator
internacional, proteger y distinguir: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para
lavar ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, productos de
perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentifricos; jabones de
tocador, jabones bactericidas, jabones perfumados, cremas para la cara, cuerpo y manos,
jabones medicados, jabones de aceite y todo tipo de jabon, jabones en polvo, en pasta y en
barra, detergentes y materiales raspantes para limpiar y pulimentar, y detergentes liquidos,
preparaciones desengrasantes y para blanquear, lociones, extractos, polvos, maquillaje,
coloretes, talcos, lapices, labiales, brillantinas, aceites de bafio, gels, champus y
acondicionadores para el cabello y fijadores para el cabello desodorantes para uso
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personal, bronceadores, champiis y acondicionadores”, y la marca de fabrica: “SPA”

registro 141326, en clase 03 internacional, protege: “Jabones”, ambas propiedad de la
compafiia COLGATE PALMOLIVE COMPANY. (v.f 5y 8 del expediente principal)

En tanto el signo marcario solicitado “Xpa”, en clase 3 internacional, pretende la proteccion
y comercializacion de: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la
ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de
perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentifricos”, tal y como se
desprende estos son de una misma naturaleza mercantil, por lo que, el riesgo de error y

confusion u asociacion empresarial con respecto a los registros inscritos bajo la
denominacion “SPA”, propiedad de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY,

seria inevitable. Por ende, procede el rechazo de la solicitud, criterio que fue determinado

por él a quo y que comparte este Organo de alzada.

En atencion a las citadas consideraciones este Tribunal concluye, no lleva razén el recurrente
en sus agravios al considerar que no se contraviene lo dispuesto en el articulo 8 inciso a) y
b) de la Ley de Marcas, en virtud que del presente estudio se desprende que entre los signos
cotejados existe similitud grafica y fonética e ideoldgica, lo cual impide su coexistencia

registral, siendo procedente en este sentido denegar lo peticionado por el recurrente.

Por las razones expuestas este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de
apelacion planteado por la Licda. Milagro Zufiga Garro, apoderada especial de la empresa
G.l. AGROINVESTMENT S.A., en contra de la resolucién dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las 10:59:02 horas del 14 de enero de 2019, la cual se confirma en

todos sus extremos.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por

no existir ulterior recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 de la
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Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No.
8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto
Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via administrativa, en
cuanto al objeto de apelacion.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de
apelacion interpuesto por Licda. Milagro Zufiga Garro, apoderada especial de la empresa
G.l. AGROINVESTMENT S.A., en contra de la resolucién dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las 10:59:02 horas del 14 de enero de 2019, la cual se confirma, para
que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de
inscripcion de la marca de comercio “XPa”, en clase 03 internacional. Previa constancia y
copia de esta resolucion que se dejaran en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se
da por agotada la via administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo
de su cargo. NOTIFIQUESE. -
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