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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0176-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA
Y COMERCIO “PICKLE RICK”

THE CARTOON NETWORK INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2019-9405)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0299-2021

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

con veinte minutos del dos de julio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacién planteado por la sefiora Maria Vargas Uribe,
abogada, vecina de San José, cédula de identidad: 1-0785-0618, apoderada especial de la
empresa THE CARTOON NETWORK INC., sociedad organizada y existente segun las
leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 1050 Techwood
Drive, N.W., Atlanta, Estado de Georgia, 30318, Estados Unidos de América, en contra de
la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:23:41 horas del 9 de
marzo del 2021.

Redacta el juez Villavicencio Cedefio
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El sefior Loic Hervot Urcuyo,

empresario, vecino de Curridabat, portador de la cédula de identidad: 1-1107-0932, en su

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


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL 2 de julio de 2021

REGISTRAL y‘ VOTO 0299-2021

ADMINISTRATIVO Pagina 2 de 10

condicion de apoderado generalisimo de la compafiia OS BEER CO S.A., cédula juridica:
3-101-768968, domiciliada en 300 metros sur de la Universidad Fidélitas, Freses de
Curridabat, San José, solicito la inscripcion de la marca de fabrica y comercio ""PICKLE
RICK", para proteger y distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional: cervezas.

La sefiora Maria Vargas Uribe, en su condicion de apoderada especial de la compafiia THE
CARTOON NETWORK INC., por escrito presentado el 11 de febrero del 2020 interpuso
oposicion a la inscripcion del signo "PICKLE RICK", por cuanto considera que sus
derechos como titular de la marca “THE PICKLE RICK GAME” y del personaje de
caricaturas llamado “PICKLE RICK” que aparece en el canal propiedad The Cartoon
Network Inc., que se denomina “ADULT SWIM?”, se pueden ver vulnerados de coexistir en

el comercio.

Mediante resolucion dictada a las 10:23:41 horas del 9 de marzo del 2021, el Registro de la
Propiedad Intelectual resolvid: “...i. Se declara sin lugar la oposicion planteada por MARIA
VARGAS URIBE, en condicion de apoderada especial de¢ THE CARTOON NETWORK
INC., contra la marca PICKLE RICK, clase 32 para: "Cervezas", solicitada por LOIC
HERVOT URCUYO, en condicion de apoderado generalisimo de OS BEER CO S.A,, la
cual se acoge. ii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca THE PICKLE RICK
GAME, alegada por la empresa oponente THE CARTOON NETVVORK INC...”.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la sefiora Maria Vargas Uribe, en su
condicion de apoderada especial de la compafiia THE CARTOON NETWORK INC., por
escrito del 23 de marzo del 2021, apelo la resolucion indicada sefialando en sus agravios lo
siguiente: 1. Que el solicitante no contesta la oposicion, ya que no creé el termino "PICKLE
RICK", porque es creacion de THE CARTOON NETWORK INC., y ante este hecho no
podia alegar que la marca solicitada fuera distintiva y que el pablico consumidor no se veria

inducido a error en cuanto al origen empresarial del mismo. 2. Ha quedado demostrado que
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"PICKLE RICK" es creacion original y exclusiva de THE CARTOON NETWORK INC.,
que se encuentra protegido por derechos de autor, y que gran parte del pablico consumidor
conoce esta marca por las caricaturas mencionadas en la instancia inferior. 3. En la resolucién
recurrida se manifiesta que si se inscribe PICKLE RICK para cervezas no se afectan derechos
del titular, lo cual ignora totalmente la doctrina marcaria, que justamente indica que deben
protegerse los derechos registrales anteriores a una solicitud, que, como la presente, trata de
arrebatar de su verdadero titular, la creacion de una marca, con el fin de desviar la clientela
a la cual va dirigida la marca en cuestion. 4. Estamos frente un caso de una marca copiada de
manera idéntica, y sin embargo el Registro de la Propiedad Industrial permite que sea inscrita
por parte de un tercero. 5. La resolucion recurrida ignoro el tema de dilucion marcaria; el
inscribir como marca en clase 32 para cervezas a un personaje como "PICKLE RICK" es
muy preocupante, por el impacto negativo, y al permitir la inscripcion de esta marca, se esta
propiciando una dilucion de la marca. 6. Que, si bien dicha marca no esté inscrita en Costa
Rica, en la plataforma Netflix que es altamente difundida, a partir de la temporada 3, puede
observarse a dicho personaje, por los que los usuarios de esta plataforma, especialmente

menores de edad, tienen conocimiento de "PICKLE RICK".

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el
elenco de hechos probados contenidos en el considerando tercero de la resolucion venida en

alzada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista
como hecho no probado la notoriedad y reconocimiento de la marca “PICKLE RICK”
alegada por la empresa oponente THE CARTOON NETWORK INC.

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

0 indefension que sea necesario sanear.
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QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para el caso bajo examen, es de mérito

traer a colacion que existe por parte de la administracion registral la obligatoriedad de

proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirié

Costa Rica al aprobar su incorporacion a la Unién del Convenio de Paris para la Proteccion

de la Propiedad Industrial, y asimismo al aprobar su incorporacién a la Organizacion Mundial

del Comercio, de donde deviene la ratificacion del Acuerdo Sobre los Aspectos de los

Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley 7475,

mediante el cual nuestro pais se comprometio a proteger a las marcas notoriamente

reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su articulo 6 bis inciso 1), lo siguiente:
“Articulo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais

lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a

prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la

reproduccion, imitacién o traduccion, susceptibles de crear confusion, de una

marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli

notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda

beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o

similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la

reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de

crear confusidn con ésta.”

Es a raiz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de marcas y otros signos distintivos
el articulo 8 inciso €) que dispone:
Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningun signo podra ser registrado
como marca cuando ello afecte algun derecho de terceros, en los siguientes casos,
entre otros:
... €) Si el signo constituye una reproduccion, imitacion, traduccion o transcripeion,

total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado
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contratante del Convenio de Paris por el sector pertinente del pablico, en los circulos
empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un
tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se
aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de

asociacion con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo...

De la norma transcrita se infiere claramente, la legitimacion que le asiste a cualquier titular
de una marca notoria, para oponerse a la inscripcion de otros signos distintivos, conforme lo
previsto en el articulo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los
efectos perjudiciales previstos por la legislacion, ampliados por el articulo 44 que al efecto
indica:
[...]
La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como
se define este concepto en la recomendacion conjunta N° 833, de setiembre de 1999,
de la OMPI y la Asamblea de la Unién de Paris, el derecho de evitar el
aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminucion de su fuerza
distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de
derecho. De oficio o0 a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial
podra rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fabrica o de
comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproduccion, imitacion
0 traduccion de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para
bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusion.
El Registro de la Propiedad Industrial no registrard como marca los signos iguales o
semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a
cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del
registro, pueda crear confusion o riesgo de asociacién con los bienes o servicios de la

persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio
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de la marca o sugiera una conexion con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de

€Sa persona.

[...]

En consecuencia, de oficio o0 a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad
Intelectual debera rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que
constituya la reproduccion, imitacion o traduccion de una marca notoriamente conocida y
utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusion.
Igualmente, el Registro de Propiedad Intelectual no registrard como marca los signos iguales
0 semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier
bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear
confusion o riesgo de asociacion con los bienes o servicios de la persona que emplea esa
marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una

conexioén con ella.

Asi las cosas, la declaratoria de notoriedad de una marca dependera de que la parte logre
demostrar que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o
servicios en el sector pertinente del publico consumidor, entre las personas que participan en
sus canales de distribucion y comercializacién tanto nacional como internacionalmente, o

entre los circulos empresariales y comerciales relativos a estos.

De todo lo anterior, resulta claro que cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad
de un signo marcario, es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que
asi lo demuestren, a efecto de que asi sea declarada por la autoridad correspondiente, en este
caso la Autoridad Registral.

De este modo, verifica este Organo de Alzada que los elementos probatorios aportados

originalmente por la parte apelante, y que corresponde a la certificacion notarial de la
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direccién electronica http: / / tmsearch. uspto. gov/ bin/
showfield?f=doc&state=4810:49khyk.3.1 de la pagina de la Oficina de Marcas y Patentes de
los Estados Unidos de Ameérica, asi como certificacion notarial de imégenes obtenidas de la
direccion electronica https:/ /en.wikipedia.org/wiki/PickleRick de la pagina Wikipedia, para

que se declare como notoria su marca, es insuficiente.

Este Tribunal es del criterio que dichas certificaciones notariales no logran demostrar la
notoriedad aducida, no constituyen un elemento probatorio contundente que puedan
determinar que el signo del apelante cumpla con los requisitos del articulo 45 de la Ley de

marcas Yy otros signos distintivos:

“Articulo 45°- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una
marca es notoriamente conocida se tendran en cuenta, entre otros, los siguientes

criterios:

a) La extensién de su conocimiento por el sector pertinente del publico, como signo

distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
b) La intensidad y el &mbito de difusion y publicidad o promocion de la marca.
c) La antigliedad de la marca y su uso constante.

d) El analisis de produccién y mercadeo de los productos que la marca distingue.”

Cabe mencionar el alcance territorial como elemento delimitador del pablico consumidor que
debe reconocer la notoriedad de la marca, siendo que debe demostrarse el conocimiento del
signo en el pais donde se reclama su caracter notorio (articulo 6 bis del Convencién de Paris),

lo cual no logré ser probado por la parte recurrente mediante la prueba traida al proceso.
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En cuanto a la existencia de derechos de autor, invocada en los agravios esgrimidos, este
organo de alzada comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, en el sentido
gue no se incorpora ningun tipo de prueba que una al derecho de autor con la empresa The

Cartoon Network Inc.

Respecto a la dilucion marcaria alegada por la recurrente, debe recordar la parte que, para
que se configure una dilucion marcaria debe existir necesariamente una relacion
marca/producto o servicio, situacion que tal y como se desprende de todo lo analizado, es
ajena al caso bajo estudio, razén por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son

procedentes.

Conforme a lo expuesto, y dado que no se aporta prueba idonea y Gtil que logre evidenciar la
extension del conocimiento del signo por el sector pertinente del publico, la intensidad, el
ambito de difusion y promocion de la marca, la antigiiedad y su uso constante en el mercado,
asi como el mercadeo de sus productos, es que se debe confirmar la resolucién del Registro

de la Propiedad Intelectual, de las 10:23:41 horas del 9 de marzo del 2021, venida en alzada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este
Tribunal rechaza el recurso de apelacion interpuesto por la sefiora Maria Vargas Uribe, en
su condicién de apoderada especial de la empresa THE CARTOON NETWORK INC., en
contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:23:41

horas del 9 de marzo del 2021, la que en este acto se confirma.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de
apelacién interpuesto por la sefiora Maria Vargas Uribe, en su condicion de apoderada
especial de laempresa THE CARTOON NETWORK INC., en contra de la resolucion dictada
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por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:23:41 horas del 9 de marzo del 2021, la
que en este acto 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 Propiedad Intelectual y el articulo 29 del Reglamento
Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta
resolucion que se dejard 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

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitamente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDERIO (FIRMA)

Oscar Rodriguez Sdnchez Leonardo Villavicencio Cedefio
Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA) GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

gMa/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

INSCRIPCION DE LA MARCA

T.G: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

T.R: MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS
T.N.R: 00.42.55
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MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS
T.G: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS
T.N.R: 00.41.06
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