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

con cincuenta y tres minutos del tres de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este tribunal el recurso de apelacion planteado por la licenciada Maria de la Cruz
Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-984-0695, apoderada
especial de la compafiia TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., una sociedad
organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en 70 Avenue General- Guisan
PO Box 430 CH-1009 Pully-lausanne Switzerland, en contra de la resolucién dictada por el
Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:28:59 horas del 3 de febrero de 2021.

Redacta el juez Oscar Rodriguez Sanchez

CONSIDERANDO
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. EI 20 de agosto de 2020, la licenciada
Maria de la Cruz Villanea Villegas, de calidades indicadas y en su condicion de apoderada
especial de la compafiia TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., presentd accion
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de nulidad contra la sefial de propaganda registro 254888, en clase 50
internacional, para promocionar: “Campafias educativas y capacitacion sobre manejo de
desechos y proteccion de medio ambiente, en relacion con la marca “IPICIM”, segtin registro
2392537, propiedad de la compafiia Corporacion Educativa Isaac Martin S.A., cédula juridica
3101152839 y del Instituto de Psicopedagogia Integral Aprender para Crecer S.A., cédula
juridica 3101046658. Lo anterior, por considerar que su representada ostenta un interés
legitimo al ser propietaria de las marcas “TETRA” o “TETRA PAK®” y considerar que el
registro inscrito se encuentra en contravencion con lo dispuesto en los numerales 7 y 8 de la

Ley de marcas y otros signos distintivos. (En adelante Ley de marcas)

Mediante resolucion de las 12:05:12 horas del 28 de septiembre de 2020, el Registro de la
Propiedad Intelectual, procede a dar el traslado de la accidn de nulidad interpuesta contra la
sefial de propaganda inscrita JACK TETRA PACK (DISENO), registro 254888, a sus
titulares: Corporacién Educativa Isaac Martin S.A., cédula juridica 3101152839y el Instituto
de Psicopedagogia Integral Aprender para Crecer S.A., cédula juridica 3101046658,
conforme lo dispuesto en el articulo 37 de la Ley de marcas, y articulos 48 y 49 de su
reglamento, confiriéndoles el plazo de un mes contados a partir de su debida notificacion,
para que proceda a pronunciarse respecto de la misma y demuestre su mejor derecho,
aportando al efecto las pruebas que estime convenientes, notificacién realizada el 14 de
octubre del 2020. Sin embargo, consta en autos que los titulares de la sefial de propaganda

no se apersonaron al proceso. (folios 15 y 16 del expediente principal)
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Por resolucién dictada a las 14:28:59 horas del 3 de febrero de 2021, el Registro de la
Propiedad Intelectual, resolvio: “(...) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la sefial de
propaganda “JACK TETRA PACK & DISENO, inscrita bajo el Registro Nimero 254888
propiedad de CORPORACION EDUCATIVA ISACC MARTIN SOCIEDAD ANONIMA
e INSTITUTO DE PSICOPEDAGOGIA INTEGRAL APRENDER PARA CRECER
SOCIEDAD ANONIMA. ...”. Lo anterior, al considerar que el signo objetado es una marca

débil que puede coexistir con otros signos distintivos, sin que ello genere confusion para el

consumidor. (folio 17 al 29 del expediente principal)

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada de la sociedad TETRA
LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., mediante escrito presentado el 19 de febrero de
2021, presentd los recursos correspondientes y no expreso agravios. Sin embargo, luego de
la audiencia conferida por este Tribunal, mediante auto de las 12:59 horas del 22 de abril de

2021, se apersond y manifestd lo siguiente:

1. Su representada cuenta con 51 registros de la marca en Costa Rica, con el
denominativo “TETRA” 0 “TETRA PAK”.

2. La compaiiia Corporacion Educativa Isacc Martin S.A., solicito la inscripcién de la
sefial de propaganda en discusion en el afio 2016; cincuenta y ocho afios después de
que su representada estableciera su primer registro de la marca “TETRA PAK”
(registro 21047), utilizando el elemento “TETRA PACK” la cual les causa perjuicio
a los intereses de su mandante. Dado que los consumidores pueden pensar que la
marca proviene de los productos que con impetu y esfuerzo ha colocado su
representada en el mercado costarricense, y que su uso diluye la buena reputacion,
buena fe y nombre de los productos y servicios que protege su representada. Situacion

que contraviene el articulo 8 incisos a), b), ¢) y e) de la Ley de Marcas.
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Su representada es una empresa lider en el procesamiento y empacamiento de
productos alimenticios, y creador de las soluciones relativas a estos temas. Productos
que llegan a mas de 160 paises en el mundo, incluido Costa Rica. (se adjuntan

enlaces: https://www.tetrapak.com/about/tetra-pak-in-brief y

https://www.tetrapak.com/about/facts-figures .)

El concepto de la palabra TETRA PAK corresponde Unica y exclusivamente a su
mandante, por su exitosa creacion y distribucion de esos contenedores de carton.
Sefiala, que su representada no va a permitir la vulgarizacion marcaria. La contraparte
esta promocionando una marca usando el enlace caracteristico por medio del cual su
mandante empaca sus productos, y le ha dado el nombre de TETRA PACK, queriendo
de manera lesiva y errénea, otorgarle a este tipo de empaque el nombre TETRA
PACK, cuando en realidad es TETRA PAK® que es la marca que vende estos
modelos de empaque.

Respecto del cotejo marcario: a nivel grafico lo que resalta, tanto en la marca de su
representada, como en la sefial de propaganda es el uso del término TETRA PACK y
TETRA PAK. A nivel fonético hay una identidad del 100% entre ambos signos.
Dentro del contexto ideoldgico, de productos y servicios, evoca la misma idea, sea,
de que promocionara algo relacionado con empaques, ya que en su disefio se incluyen
4 empagues que estan siendo comidos por otro empaque, y encima de estos, la palabra
TETRA PACK, lo que a todas luces induce que hay un ligamen empresarial claro y
evidente. Ademas, de que la sefial de propaganda no puede ser considerada una clase,
ya que esta destinada a difundir y expresar su marca ligada a través de un disefio de
diferentes envases (logo de la marca), a diferencia de la marca de su mandante que se
encuentra en diferentes clases que protege muchos tipos de envases y empaques.
Que la marca TETRA PAK® propiedad de su representada es de alcance mundial y

declarada asi por varios paises y organizaciones como la Organizacion Mundial de
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Patentes en sus diferentes resoluciones alternas de conflictos. (ver documentos de
resolucion adjunto folio 56 al 75 del legajo de apelacion.)

La marca tiene caracter notorio, asi determinado en casos solucionados mediante
arbitraje por la Organizacion Mundial de Propiedad Industrial (OMPI), asi como del
Instituto de Propiedad Intelectual de Turquia, con respecto a este instituto es
importante hacer mencion que la resolucion que otorga el estatus de marca notoria se
encuentra en proceso de traduccion del turco al espafiol, y su posterior legalizacion
para que sea valida su presentacion en nuestro pais. En virtud de lo anterior, se solicito
ante esta instancia un plazo adicional a efecto de aportar dicho documento como

prueba para mejor resolver.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos tenidos por
demostrados ante el Registro de la Propiedad Intelectual, relevantes para el dictado de la

presente resolucion, y se adiciona a este proceso producto de la prueba para mejor resolver

lo siguiente:

Declaracion de “Tetra Pak” como marca reconocida, segun resolucién de la
Institucion de Patentes Turca, emitida por el Consejo de Re -examinaciéon y
Evaluacion, identificada con el nimero 2013-M-2408, de fecha 30 de mayo de
2013.Informacion debidamente apostillada con su traduccion al idioma espafiol.

(folios 87 al 94 del legajo digital de apelacion)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de tal

naturaleza que sean relevantes para el dictado de la presente resolucién.

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 las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirié Costa
Rica al aprobar su incorporacion a la Union del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, y asimismo al aprobar su incorporacion 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 vy 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 confusion con esta.”

Es a raiz de este compromiso, que se incorporan a la Ley de marcas y otros signos distintivos
varios presupuestos, entre ellos el numeral 37 del citado cuerpo normativo, del cual se infiere
claramente, la legitimacion que le asiste a cualquier titular de una marca notoria de interponer
la accion de nulidad contra aquellos signos que por su naturaleza se encuentren inscritos y

afecten los derechos o intereses preferentes que le asiste, proteccion que se encuentra prevista
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por nuestra legislacion marcaria, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos

perjudiciales previstos por la ley, 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 Union 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 o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial
podré 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 reproduccién, imitacion
o 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 registrara 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, constituya un aprovechamiento injusto del
prestigio de la marca o sugiera una conexion con ella, y su uso pueda lesionar los

intereses de esa persona. [...]

De la normativa transcrita se colige que, la declaratoria o atributo de notoriedad de una marca
dependera de que el interesado logre demostrar bajo prueba fehaciente que esta es conocida
de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente
del publico consumidor, como también entre las personas que participan en sus canales de
distribucion y comercializacion, tanto a nivel nacional como internacional, o entre los

circulos empresariales y comerciales relativos a estos. De ahi, que resulta claro que, para el
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reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, es necesario que su titular aporte todos

los elementos probatorios que asi lo demuestren ante la instancia correspondiente.

Para el caso bajo examen, este Organo de Alzada tiene por acreditado el reconocimiento
otorgado por la Institucion de Patentes Turca, por resolucion 2013-M-2408 del 30 de mayo
de 2013, documento que ha cumplido a cabalidad con todos los requerimientos de rigor, y
presentado ante esta instancia en calidad de prueba para mejor resolver por parte de la
compafiia TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., el cual acredita de manera
efectiva y contundente la notoriedad de la marca TETRA PAK, atributo que se torna
incuestionable para esta Autoridad, debiendo en este sentido proporcionarle la proteccion
que nuestra legislacion establece para dicho fin. Maxime que ha sido conferido por un pais

debidamente adherido al Convenio de Paris.

Aunado a lo expuesto, y dado que la accion de nulidad interpuesta por la compafiia TETRA
LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., surge a raiz de la proteccion conferida por el

JACK
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Registro de instancia, a la sefial de propaganda registro 254888, en clase 50
internacional, para promocionar: “Campafas educativas y capacitacion sobre manejo de
desechos y proteccion de medio ambiente, en relacion con la marca “IPICIM”, seglin registro
239253”, propiedad de la compaiia Corporacion Educativa Isaac Martin S.A., y del Instituto
de Psicopedagogia Integral Aprender para Crecer S.A., por lo que ante ello, compete a la
Administracion registral en la esfera de su competencia entrar a analizar el signo conforme
las disposiciones contenidas en el numeral 37 de la Ley de rito, y si efectivamente existe

afectacion conforme a los presupuestos 7'y 8 del precitado cuerpo normativo.
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Para el caso en estudio y ante la notoriedad declarada de la marca TETRA PAK, se debe
proceder conforme a lo dispuesto en el articulo 8 inciso e) de la Ley de marcas, que dispone:

Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningun signo podra ser registrado
como marca cuando ello afecte algin derecho de terceros, en los siguientes casos,
entre otros:

... ¢) Si el signo constituye una reproduccion, imitacion, traduccion o transcripcion,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado
contratante del Convenio de Paris por el sector pertinente del publico, 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...

En consecuencia, habiéndose establecido con claridad el fundamento legal que da proteccion
a la marca notoria, también corresponde proceder bajo los lineamientos del articulo 24 del
Reglamento a dicha ley, que es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando
esta sea susceptible de causar riesgo de confusion o riesgo de asociacion, respectivamente al
publico consumidor, como a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud
0 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 los signos propuestos se pretendan para los mismos
productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados. Maxime, si como en el
caso bajo examen lo aducido versa sobre un signo con el atributo de notoriedad el cual

demanda una mayor proteccion.
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De ahi, corresponde al operador juridico realizar el respectivo cotejo marcario que es el
método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales
similitudes gréficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusion entre
ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que 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.
Para el caso que nos ocupa, sobre los siguientes signos:

SENAL DE PROPAGANDA

; ) AC /.f
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Reqistro 254888

En clase 50 internacional, para promocionar: “Campafas educativas y capacitacion sobre

manejo de desechos y proteccion de medio ambiente, en relacion con la marca “IPICIM
segun registro 239253.” Propiedad de la compafiia Corporacion Educativa Isaac Martin

S.A., y del Instituto de Psicopedagogia Integral Aprender para Crecer S.A.

Marca inscrita

TETRA PAK
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a) Registro 21046, inscrito desde el 17 de febrero de 1959, en las siguientes clases: Clase
6: Hojas delgadas de metal o cualquier otra forma de metal para el embalaje. Clase 16:
Empaques de carton, sacos o bolsas de papel, cubiertas en hojas para empacar hechas de
viscosa y peliculas transparentes, embalajes y materiales para empacar hechas de tabla. Clase
17: Empaques de resinas y hule sintético, de hule duro y celuloide, y de bakelista para

embalar. Clase 20: Recipientes de madera para embalar. Clase 21: Receptaculos para

transporte, recipientes para leche y otras clases, recipientes para distribucion y proteccion

de mercancias, empaques de vidrio, china y bakelita. Clase 22: bolsas y sacos de materiales
textiles para embalar.

b) Registro 021047: en clase 7: maquinas empacadoras y envasadoras.

c) Registro 074878: en clase 16: productos y materiales de papel para empaquetar, carton,
plastico y combinaciones de estos materiales para empaquetar

d) Registro 103049: en clase 11: Aparatos para calentar, cocinar y enfriar, aparatos para el
tratamiento termal de los productos alimenticios, homogeneizadores, esterilizadores y
pasteurizadores

e) Registro 108528: clase 30: Helados, estabilizadores para helados.

f) Registro 102049: en clase 37: Servicios de instalaciones y los servicios relacionados con
las mismas.

g) Registro 108529: en clase 9: Sistemas computarizados para controlar el procesamiento de
comida y sistemas computarizados para empacar, aparatos para controlar el contenido o la
proporcion respecto de la grasa y el total de s6lidos en la leche, asi como también los aditivos,
aparatos e instrumentos para pesar y medir.

h) Registro 112534: en clase 32: Aguas minerales con y sin gas, y otras bebidas no

alcohdlicas, jugos de frutas y bebidas de frutas.
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1) Registro 113715: en clase 29: Carne, pescado, aves Yy caza, extractos de carnes, frutas
y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros
productos lacteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos.

j) Registro 119262: en clase 17: Gaucho, gutapercha y articulos fabricados con estos
materiales y no incluidos en otras clases, los plésticos en forma extruida para uso en
manufactura, productos semiterminados, especialmente preformados para la manufactura
de botellas de pléastico, pelicula de plastico (no para envolturas).

k) Registro 119260 en clase 20 tapas de botellas y cierres de botellas (no de metal),
sorbetes para bebidas (pajillas), transporte para paletas (no de metal), recipientes plasticos.
I) Registro 119255: en clase 21: botellas, contenedores térmicos para alimentos.

m) Registro 226913: en clase 7: Maquinas, incluyendo maquinas de llenado y envasado;
maquinas de relleno, maquinas de embalaje, maquinas de extrusién, maquinas de llenado
a granel, maquinas para tapar frascos y maquinas de taponado de botellas; maquina de
sellado de botellas; maquinas de sellado; maquinas de soplado; maquinas de inyeccion de
negritas, maquinas impresoras, maquinas de envasado al vacio, maquinas que forman los
envases de cartén; maguinas de etiquetado; maquinas para fabricar queso; maquinas para
embalar quesos; maquinas fresadoras; maquinas mezcladoras; batidoras; maquina para
cortar queso; maquinas para agitar y oscilar; maquinas para prensar queso; maquinas para
envolver queso; maquinas formadoras de bloque de queso: moldes de queso (partes de
maquinas); maquinas para equipos lacteos; maquinas  transportadoras;
homogeneizadoras; separadoras; intercambiadores de calor (partes de maquinas); bombas
y valvulas para su uso en la industria alimentaria y bebidas; injertadoras y rellenos (partes
de maquinas); maquinas para preparar bebidas; maquina para preparar alimentos; equipo
para procesar alimentos y bebidas (maquinas); maquinas para uso en la preparacion de
helados (méaquinas Intelectuales), maquinas para extraer el jugo de frutas y vegetales;
maquinas y equipo para revolver o dosificar los alimentos y los productos liquidos;

maquinas y equipo para mezclar o diluir alimentos y productos liquidos, maquinas y
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equipo para recombinacion de alimentos y productos liquidos, maquinas y equipo para
concentrar los alimentos y productos liquidos; méquinas y equipo para combinar
alimentos y productos liquidos, maquinas para bebidas gaseosas; maquinas de
elaboracion de la cerveza, licuadoras; maquinas y equipo para concentrar productos
alimenticios liquidos; méaquinas y equipo para batir productos alimenticios liquidos;
maquinas y equipo para almacenamiento aséptico de productos alimenticios liquidos;
maquinas y equipo para recombinacion o reconstitucion de productos alimenticios
liquidos; méaquinas y equipo para recuperar el aroma de los productos alimenticios
liquidos, maquinas para filtrar, filtros (partes de maquinas); alimentadores, maquinas de
limpieza, maquinas herramientas, subconjuntos, piezas y accesorios para todos los
productos antes mencionados.

n) Registro 226914: en clase 33: Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).

Todas ellas propiedad de la compafila TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.

Obsérvese que, a diferencia de lo que determind el registro de instancia desde el punto de
vista gréfico, encontramos que la denominacion inscrita y reconocida se compone de dos
JACK

Tetrapack

e
B
palabras “TETRA PAK?”, y la denominacion que se pretende anular esta
conformada por la frase “JACK TETRAPACK?” ademas de un disefio 0 representacion
grafico (recipientes de cartdn), dentro del cual se desprende que dicho emblema comparte en
su totalidad la frase TETRAPACK, que si bien incorpora en dicha expresion la letra “C”

esto no le proporciona una carga distintiva importante, dado que persiste de manera evidente
con el contenido de la marca notoria, lo que evidencia la similitud implicita entre ella.

Por otra parte, si bien se desprende que la denominacién inscrita incorpora el término
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“JACK”, dicho aditamento no hace una diferencia sustancial, dado que tanto el disefio
empleado (recipientes) como la frase TETRAPACK refuerzan el contenido esencial de la

marca reconocida, por tanto, contraviene la normativa aludida.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciacion en conjunto de los signos resulta
semejante, por cuanto los términos “JACK TETRAPACK” y “TETRA PAK” que conforman
cada marca son percibidas por el oido del consumidor de forma muy semejante, pese a la
incorporacion del elemento “JACK”, no podriamos obviar que al escucharlas se genera una
coincidencia en su pronunciacién y sonoridad, ya que su fuerza se concentra en la frase

TETRA PACK vy debido a ello es que se podria generar riesgo de confusion y asociacion

empresarial. Aunado a ello, cabe recordar que la expresion sonora de los signos confrontados
impacta con base a una primera impresion y al recuerdo imperfecto dejado de la marca
percibida con anterioridad, para el caso que nos ocupa sobre su aditamento comun, sea, la
frase TETRAPAK, aunado a que la letra “C” como se indicd lineas arriba que ha sido
empleada en el emblema tampoco ejerce una distincién a nivel fonético, ya que al

pronunciarse se escucha de manera idéntica.

Por otra parte, desde el punto de vista ideoldgico el término TETRA PACK de la sefial de
propaganda inscrita es semejante al contenido de la marca reconocida TETRAPAK, por
tanto, es claro que genera la misma idea o contenido conceptual en el consumidor. Lo
anterior, asociado a que tal aditamento en el medio comercial se ha utilizado por mucho
tiempo para identificar productos elaborados a partir de ciertos materiales, en el caso
particular bajo la materia prima del carton. En este sentido, le proporciona al consumidor una
idea clara de la cualidad o caracteristica del producto bajo ese contexto, como también su
correspondiente origen empresarial, maxime que tal y como se desprende del documento
donde se reconoce la notoriedad de esa marca, al sefialar: ““... Se ha determinado que la

marca “TETRA PAK" - la cual es sin significado, creada y con un carécter de una alta
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originalidad- se encuentra registrada por todo el mundo, en diferentes paises, en nombre del
titular de la marca, y también, el titular de la marca tiene actividades comerciales en todo
el mundo. Ademas, se ve que, el titular de la solicitud tiene actividades comerciales en
Turquia desde 1978 con la marca Tetra Pak, la marca indicada se usa con las marcas muy
conocidas de los fabricantes de alimentacion de Turquia, el titular de la solicitud realiza
diversos proyectos de responsabilidad social, se encuentra noticias sobre el en diferentes
medios, y segiin la encuesta de reconocimiento hecho en 2007, la palabra “TETRA PAK” se
vincula directamente con la actividad de “empaque” por la mayoria de los consumidores.
... ". Hecho que evidencia el conocimiento de la frase empleada dentro de la esfera comercial,
sea, respecto de consumidores y comerciantes, asi como en diferentes partes del mundo, por
ende, su empleo sera relacionado de manera directa con la compafiia titular de la marca
notoria, situacién que como consecuencia genera la pérdida de los derechos adquiridos por
parte de las compafiias titulares de la sefial de propaganda inscrita. Asimismo, el disefio
adicionado a la sefial de propaganda confirma la relacién entre los términos TETRAPAK y
TETRA PACK al contener dibujos de empaques.

Para el caso en estudio, se tiene acreditado ante este Organo de alzada, el reconocimiento de
notoriedad de la marca TETRAPAK vy la aplicacion del principio de especialidad debe ser

mas riguroso, de forma tal que se protejan los productos de la marca que ostenta tal condicion.

Por lo analizado, se concluye que desde el punto de vista grafico, fonético e ideoldgico existe
similitud entre los signos JACK TETRAPACK y TETRAPAK, y debido a que la sefial de

propaganda inscrita posee en su composicion gramatical de manera semejante el contenido
de la frase TETRA PAK, la cual ostenta como se ha indicado el atributo de notoriedad,
elemento comdn que no solo se torna de mayor percepcion en los denominativos, sino que
los relaciona de manera directa y puede inducir a que se produzca confusion en el consumidor

respecto del origen empresarial. Ello, aunado a que tal similitud entre los signos va en
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perjuicio de la compafiia titular de la marca notoria, por ende, conlleva a la cancelacion del

asiento de inscripcion del registro impugnado.

Conforme a lo expuesto, y dada la declaratoria de reconocimiento de la notoriedad del signo
marcario propiedad de la compafila TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., que
ha sido traido a los autos, lo procedente es revocar la resolucion emitida por el Registro de la
Propiedad Intelectual, a las 14:28:59 horas del 3 de febrero de 2021, a efectos de acoger el
pedido de la nulidad contra la sefial de propaganda inscrita a nombre de las compafiias

Corporacién Educativa Isaac Martin S.A., y del Instituto de Psicopedagogia Integral
JACK

Tetrapack

P
-~
e ¥
Aprender para Crecer S.A., registro 254888.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este
Tribunal acoge el recurso de apelacion interpuesto por la licenciada Maria de la Cruz
Villanea Villegas, en su condicion de apoderada especial de la compafila TETRA LAVAL
HOLDINGS & FINANCE S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual a las 14:28:59 horas del 3 de febrero de 2021, la que en este acto se
revoca, y en consecuencia se ordena: 1.- Reconocer la notoriedad de la marca TETRA PAK, ,
propiedad de la compafila TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. 2.- Se anula la
inscripcion de la sefial de propaganda inscrita a nombre de la compafiia Corporacion

Educativa Isaac Martin S.A., y del Instituto de Psicopedagogia Integral Aprender para Crecer
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Tetrapack
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SAA, registro 254888.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de
apelacion interpuesto por la licenciada Maria de la Cruz Villanea Villegas, en su condicion
de apoderada especial de la compafila TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A,,
en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:28:59
horas del 3 de febrero de 2021, la que en este acto se revoca, y se ordena: 1.- Reconocer la
notoriedad de la marca TETRA PAK, propiedad de la compafia TETRA LAVAL
HOLDINGS & FINANCE S.A. 2.- Se anula la inscripcién de la sefial de propaganda inscrita
a nombre de la compafiia Corporacion Educativa Isaac Martin S.A., y del Instituto de

,’(/\L-[l

Tetrapack

el

e
Psicopedagogia Integral Aprender para Crecer S.A., registro 254888. 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 dejara 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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