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ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0610-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO
“DINOS”

RIGO TRADING S.A,, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-6779)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0229-2020

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

cinco minutos del veinticinco de mayo del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por la licenciada MARIA LAURA
VALVERDE CORDERO, abogada, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condicion de
apoderada especial de la empresa RIGO TRADING, S.A., sociedad organizada y
constituida bajo las leyes de Luxemburgo, con domicilio y establecimiento comercial/fabril
y de servicios en 6, Route de Treves EBBC Building E, 2633 Senningerberg Luxemburgo,
en contra de la resolucidn emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:44:10
horas del 30 de octubre del 2019.

Redacta el Juez Oscar Rodriguez Sanchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Maria Laura Valverde
Cordero, en su condicién de apoderada especial de la empresa RIGO TRADING, S.A.,
presentd solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio “DINOS”, para proteger

y distinguir: confiteria, en clase 30.
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Alo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolucion de las 11:44:10 horas

del 30 de octubre del 2019, rechazé la marca presentada por derechos de terceros segun el

articulo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas, al encontrarse inscritos los signos « s

/IDINO STARS” y dictamind en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las

razones expuestas... SE RESUELVE: rechazar la inscripcién de la solicitud presentada.”

Inconforme con lo resuelto, la licenciada VValverde Cordero apel6 lo resuelto y expuso como
agravios, lo siguiente:

La marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la ley de marcas, indica que
segun el articulo 18 de la ley de marcas los signos en pugna pueden coexistir sin generar
riesgo de confusion para el consumidor final.

Las marcas se diferencian gréaficamente y tienen giros comerciales distintos a pesar de
compartir la clase 30. Los canales de comercializacion de los signos son distintos, no es lo
mismo comprar galletas que dulces. No hay posibilidad que un consumidor vaya a confundir
las marcas inscritas con la pretendida y establecer un punto de origen Unico y comdn entre
ellos, es decir, no hay riesgo de asociacion empresarial, ya que las circunstancias que
conduciran al consumidor a la compra del producto pretendido o los inscritos son
inconfundibles.

Los signos registrados incluyen confiteria en los productos que distinguen, pero la realidad

del mercado es otra ya que lo que distinguen es galletas y el signo gréfico inscrito se

o \CALETAG

. ) ) ANO
comercializa con una version modernizada: o ,

La marca propuesta se refiere Gnicamente a confiteria y ademas el Registro no puede suponer
gue DINOS se refiere al plural de DINO, en el caso de la marca figurativa registrada es claro
que se refiere a la abreviatura de dinosaurio. Indica que la marca solicitada cuenta con varias
acepciones que la diferencian de las marcas registradas, entre ellas la acepcion de tazén o

caldero griego antiguo sin asas ni pies.
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La arbitrariedad en el significado de la marca propuesta asignada por el Registro no puede
ser procedente para evitar la coexistencia de todos los signos.

Las marcas en pugna desde el punto de vista grafico no presentan similitud, una es
denominativa compuesta DINO STARS vy la otra una figura de dinosaurio, mientras que la

marca solicitada se comercializa de la siguiente manera: | \imos , €s decir hay una clara
indicacion de origen empresarial, ya que el distintivo HARIBO es una de las marcas méas
representativas de la empresa recurrente.

La confiteria no evoca las galletas, consecuentemente, con la diferencia de mercado para los
tres giros, las tres marcas pueden coexistir ya que sus productos no competidores en el

mercado no son intercambiables entre si.

Indica que la marca E , No cuenta con permisos comerciales en Costa Rica, ya que
los registros sanitarios estan vencidos segun el sitio web del Ministerio de Salud.

Las marcas pueden coexistir ya que los signos registrados no se usan para confiteria sino mas
bien para galletas. No comparte lo indicado por el Registro en el sentido de no tomar como
vinculante la inexistencia de registros sanitarios, ya que es en el mercado que se da la

confusidn en el consumidor. Solicita se revoque la resolucion recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como
hecho con tal caracter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la

Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas:

“Dino STARS” propiedad de CMI IP HOLDING, bajo el registro nimero 169299, inscrita
el 6 de julio de 2007 y vence el 6 de julio de 2027, en clase 30 para proteger: cafe, té, cacao,
azlcar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas y preparaciones hechas con
cereales, pan, pasteleria y confiteria, galletas de todo tipo, helados comestibles, miel,

levaduras, jarabe de melaza, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos,
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especies, hielo. (visible folio 6 expediente principal)

«“ ii ” propiedad de CMI IP HOLDING, bajo el registro nimero 171254, inscrita el
6 de noviembre de 2007 y vence el 6 de noviembre de 2027, en clase 30 para proteger: café,
té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas y preparaciones hechas
con cereales, pan, pasteleria y confiteria, galletas de todo tipo, helados comestibles, miel,
levaduras, jarabe de melaza, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos,

especies, hielo. (visible folio 7 expediente principal)

TERCERO: 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.

CUARTO: Que 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES
ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Asi las cosas, y efectuado
el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, asi como el proceso de
confrontacién 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, y el
articulo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que dichas normas preven, 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
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ningun signo podra ser registrado como marca cuando ello afecte algin derecho de terceros,
configurandose tal prohibicién conforme a los incisos: a) Si el signo es idéntico o similar a
una marca, una indicacion geogréfica 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 o0 servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusion al
publico consumidor. b). Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, 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.

En el presente caso se deben cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar

la semejanza, contenidas en el articulo 24 del reglamento a la ley de marcas.

SIGNO SOLICITADO CLASE 30
DINOS

confiteria

MARCAS REGISTRADAS CLASE 30

é Dino STARS

Cafe, té, cacao, azlcar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas y preparaciones
hechas con cereales, pan, pasteleria y confiteria, galletas de todo tipo, helados comestibles,
miel, levaduras, jarabe de melaza, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas,

condimentos, especies, hielo.

Desde el punto de vista grafico, si bien las marcas registradas se acompafia elementos

figurativos (dinosaurio) y denominativos (STARS), esto no es dbice para que el consumidor

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



TRIBUNAL 25 de mayo del 2020

REGISTRAL y‘ VOTO 0229-2020

ADMINISTRATIVO Coneim o BcaNTENARO Pagina 6 de 11

no la asocie con la marca solicitada DINOS ya que el elemento principal de los signos es la
denominacion DINOS-DINO, independientemente de su presentacion o etiquetado el
consumidor retiene la parte principal del signo e identifica el producto por la marca DINOS,
por lo tanto, existe semejanza.

Al igual desde el punto de vista fonético la pronunciacion del elemento principal resulta
idéntica.

Ideologicamente el elemento denominativo DINOS frente a DINO puede presentar una
diferencia desde el punto de vista de la semantica formal del lenguaje, pero para el
consumidor promedio podria tener un significado similar pero no es una semejanza de peso
a valorar, no podemos ir tan lejos e indicar que la marca solicitada es el plural de las inscritas,

en ese sentido Ileva algo de razdn el apelante.

Con respecto al agravio de que “dinos” tiene diferentes acepciones entre ellas: “la de tazon o
caldero griego”, no es de recibo pues se requiere de un esfuerzo mental mayor para llegar a
tal conclusion; siendo mas cercano para el consumidor promedio vincularlo con la palabra

dinosaurio.

No se requiere un analisis exhaustivo para determinar que son mayores las semejanzas que
las diferencias en el plano grafico y fonético, por lo que el analisis se debe centrar en el
alegato principal del recurrente, sea, que las marcas distinguen productos distintos y por ello
se elimina el riesgo de confusion, en aplicacion del principio de especialidad.

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. /...] ”, por

lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.
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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.

Confusion 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 esta 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 los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es
otra. (Manuel Guerrero Gaitan, 2016, El nuevo derecho de marcas, Universidad
Externado de Colombia, p. 263)

Se puede observar con claridad que la lista de productos que pretende distinguir la marca
solicitada (confiteria) se encuentra inmersa en la lista de productos de las marcas registradas
(Cafe, té, cacao, azlcar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas y preparaciones
hechas con cereales, pan, pasteleria y confiteria, galletas de todo tipo, helados comestibles,
miel, levaduras, jarabe de melaza, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas,

condimentos, especies, hielo).

Uno 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
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comparados cuando estos se ofrecen al publico en establecimientos autorizados en la venta
de tales productos, o bien en una seccidn 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 que los productos protegidos por las
marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribucion en supermercados
de abarrotes sumado a esto se puede indicar que la confiteria entra dentro de los productos
de pasteleria, la miel y el azucar son productos base para la confiteria, asi vemos como si
existe una relacion entre los deméas productos que distinguen las marcas registradas con el

pretendido por la marca DINOS.

Ademas, no se requiere un analisis exhaustivo para concluir que al proteger ambos signos
confiteria van a tener los mismos canales de comercializacion, el mismo publico meta o el
mismo destino productos de igual naturaleza. Existe una identidad total, con lo que el alegato

del recurrente no es de recibo.

En este punto hay que aclarar que tanto el Registro de la Propiedad Industrial como el
Tribunal Registral Administrativo se avocan a lo que se publicite en los asientos registrales
y las marcas registradas protegen confiteria dentro de su lista, las situaciones de mercado son

ajenas a estas dependencias.

En ese sentido se le debe aclarar al recurrente que los signos publicitados son DINOS frente

a E y DIno STARS vy no los que el expone de uso en el mercado sea

Lo que se realiza en relacion con el mercado es la proteccion al consumidor de la existencia

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



TRIBUNAL 25 de mayo del 2020

REGISTRAL y‘ VOTO 0229-2020

ADMINISTRATIVO Coneim o BcaNTENARO Pagina 9 de 11

de signos similares, pero no como se estén utilizando los mismos en el mercado, el apelante
indica que los signos registrados protegen tnicamente galletas, pero la lista de productos que

es la publicidad registral arroja otra realidad.

Por lo anterior se puede dar una confusion directa que se tome un producto creyendo que es
otro, y se puede dar la confusion indirecta, es decir que el consumidor atribuya un mismo
origen empresarial a los productos, sobre todo con relacion al vinculo existente entre los
productos que son del sector alimenticio, al igual se venden supermercados, este hecho hace
que el consumidor suponga que provienen de un mismo productor. Por lo antes argumentado,
no es aplicable el principio de especialidad, pues existe una semejanza casi total entre los
signos desde el punto de vista grafico y fonético ademas de distinguir los mismos productos

y otros relacionados.

En cuanto a los alegatos del no uso de las marcas registradas no pueden ventilarse bajo el
presente expediente, si el apelante considera que las marcas registradas son un obstéaculo para
el registro de su signo y no se estan usando la ley de marcas cuenta con otros mecanismos
para actuar como lo es la figura de la cancelacion por la falta de uso, tema que reiteramos no

se esta analizando en el presente proceso.

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 registr6 anteriormente, y en contra del
solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusion con otra ya
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.

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



TRIBUNAL 25 de mayo del 2020

REGISTRAL y‘ VOTO 0229-2020

ADMINISTRATIVO Coneim o BcaNTENARO Pagina 10 de 11

En esta relacion no solo se advierte una similitud desde una perspectiva grafica y fonética
como bien lo establecid el Registro en la resolucion recurrida, y en aplicacion ademas del
articulo 24 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 indirecto
para el publico consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte
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 relacion

que se hizo de éstas anteriormente.

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

signos cotejados por encontrarse inscritos los signos S y Dino STARS”»,y

que de permitirse la inscripcion de la marca solicitada “DINOS”, 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 apelacién interpuesto por la licenciada Maria Laura Valverde Cordero, en su condicion de
apoderada especial de la empresa RIGO TRADING, S.A., contra de la resolucion emitida
por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:44:10 horas del 30 de octubre del 2019,

la cual se confirma.
POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelacién planteado
por la licenciada Maria Laura Valverde Cordero, en su condicion de apoderada especial de
la empresa RIGO TRADING, S.A., contra de la resolucion emitida por el Registro de la
Propiedad Industrial, de las 11:44:10 horas del 30 de octubre del 2019, la cual se confirma.
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
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Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo
35456- J. 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.
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