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OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA W0

MARVIN ALBERTO QUESADA SEGURA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN
ACUMULADOS 2018-7826, 2019-827 y 2019-828)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0510-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce

horas con cincuenta y siete minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinte.

Recurso de apelacion planteado por el sefior Marvin Alberto Quesada Segura, vecino de San
José, portador de la cédula de identidad 1-1205-0428, en su condicion personal, en contra de
la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:24 horas del 19 de
diciembre del 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

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 21 de agosto de 2020

REGISTRAL y‘ T VOTO N 0510-2020

ADMINISTRATIVO O DL BiCENTENARO Pagina 2 de 11

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el sefior Marvin Alberto Quesada
Segura, presentd solicitud de inscripcion de la marca de servicios “MALAS COMPANIAS”
(Disefio) para proteger y distinguir en clase 38 “Programas de radio y television, difusion

radio y television” y en clase 41: “Grupo musical produccion de conciertos, produccion de

7 4

e
MALAS
mmms

eventos”, con el siguiente disefio "o

Una vez publicado el edicto de ley, la licenciada Marianella Arias Chacén, en su condicion
de apoderada especial de TELEVISORA DE COSTA RICA S.A, present6 oposicion y
solicito el registro de la marca de servicios MALAS COMPANIAS, para proteger en clase

38: “Difusion de un programa de radio y television”.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolucion de las 11:23:00 horas del 1 de
noviembre de 2019, ordend la acumulacion de expedientes: el niUmero 2018-7826 presentada
por Marvin Alberto Quesada Segura y las solicitudes de registro de la marca “MALAS
COMPANIAS” expedientes niimeros 2019-827 y 2019-828 presentadas por TELEVISORA
DE COSTARICAS.A.
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En resolucidn dictada a las 10:58:24 horas del 19 de diciembre del 2019, el Registro de la
Propiedad Industrial resolvid lo siguiente:”(...) Se declara parcialmente con lugar la
oposicion interpuesta por MARIANELLA ARIAS CHACON, apoderada especial de
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TELEVISORA DE COSTA RICA S.A, contra la solicitud del signo w
expediente 2018-7826, solicitado por MARVIN ALBERTO QUESADA SEGURA en su
condicion personal, la cual se deniega para la clase 38 internacional y se acoge para la
clase 41 internacional .11. Se acogen las solicitudes de inscripcion de las marcas “MALAS
COMPANIAS”, en clases 38 y 41 internacional, expedientes 2019-827 y 2019-828,
efectuadas por MARIANELLA ARIAS CHACON, apoderada especial de TELEVISORA
DE COSTA RICA S.A. 111. Se tiene por no acreditada la notoriedad de los signos MALAS
COMPANIAS alegada por la empresa TELEVISORA DE COSTA RICA S.A. IV. Se tiene
por demostrado el uso anterior del signo MALAS COMPANIAS por parte de la empresa
TELEVISORA DE COSTA RICA S A...”

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el sefior MARVIN ALBERTO
QUESADA SEGURA, en su caracter personal apel6 la resolucidn relacionada, indicando lo
siguiente: Que ha quedado demostrado en el expediente el uso anterior del signo MALAS
COMPANIAS solicitado por su persona, no obstante en la resolucion recurrida, se acredita
a Televisora de Costa Rica como usuario anterior de la marca en discusion, ello en virtud de
la certificacidn notarial de la prueba que aport6 Televisora de Costa Rica, la cual considera
desproporcionada. Indica que él personalmente ha trabajado con la marca MALAS
COMPANIAS desde el afio 2014, lo cual acredit mediante un documento del Ministerio de
Hacienda que asi se acredita, hecho que fue obviado al resolver. Manifiesta que se debe

revertir lo resuelto con respecto a la prueba aportada por Televisora de Costa Rica, ya que se
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tuvo como acreditado iméagenes de noticias del peridédico La Nacion y La Teja, asi como la
pagina de Facebook, indicando que cumple con los requisitos de ley, no obstante, con la
prueba aportada por su persona, se indicé que no cumple con las formalidades de ley por
tratarse de copias simples sin certificar. Solicita se revoque la resolucion venida en alzada y

se le otorgue el derecho de uso anterior de la marca en discusion.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de interés
para la resolucion de este proceso, los siguientes:

1.- Que, Televisora de Costa Rica, Sociedad Andnima, a partir del 24 de abril de 2017
comenzd a trasmitir en Teletica Radio, frecuencia 91.5 el programa denominado: “MALAS
COMPANIAS”. (folios 19 a 29 del expediente principal)
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2.- Que el sefior Marvin Alberto Quesada Segura, comenz0 a usar la marca Ol

como grupo musical, produciendo conciertos y eventos musicales desde el mes de diciembre
de 2015. (Folios del 104al 113 del expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esa haturaleza que incidan

en la forma de cOmo se va a resolver este proceso.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba
constante en el expediente, se admite para su valoracion y dictado de la presente resolucion

por parte del Tribunal, la indicada en los hechos probados y no probados.
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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. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria
exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior,
perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusion en cuanto

al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el articulo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en
forma clara que ningin signo podra ser registrado como marca, cuando ello afecte algin
derecho de terceros; por ejemplo, establece en su inciso a):

Si el signo es 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar

confusion al publico consumidor.

La finalidad de una marca es lograr la individualizacion de los productos o servicios que
distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusion en cuanto a éstos, y este riesgo
de confusion no solo podria afectar al consumidor, sino también al empresario titular de
signos similares dentro del mismo giro comercial. Obsérvese como la proteccion va en dos
sentidos, hacia el consumidor y hacia el empresario, esto Gltimo por la libertad de

competencia y buenas préacticas dentro del trafico mercantil.

En el caso que nos ocupa, no existe un derecho de tercero inscrito, sino que los analizados en
este proceso, se encuentran en la posicion de solicitud de registro y lo que interesa es
determinar conforme al articulo 4 de la Ley de rito, el derecho de prelacién entre ellos a

efecto de determinar su acceso a la publicidad registral.
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GOBIERNO DEL BICENTENARIO

Ahora bien, los signos usados por el solicitante y la empresa opositora practicamente son

idénticos en cuanto a su denominacion, tal como lo podemos observar en el cuadro siguiente:

¥ Malas Compafiias

Bajo ese conocimiento, se debe determinar quien de las dos partes en conflicto lo comenzo a
usar con prioridad, pero a su vez y muy importante, bajo que clase de las pedidas se comenzé
a usar la marca dentro del sector econémico. Sea, cudles fueron los servicios que cada una

de las partes en conflicto puso a disposicion del consumidor con prelacion entre uno y otro.
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Los servicios que el signo solicitado O proteger son en dos clases: en la

clase 38 “Programas de radio y television, difusion radio y television”, y en la clase 41

“Grupo musical produccion de conciertos, produccion de eventos”. L0S servicios solicitados
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por la opositora respecto al signo “MALAS COMPANIAS” mediante los expedientes 2019-
827 y 2019-828 son en clases: 38 “Difusion de un programa de radio y television” y 41

“Produccion de un programa de radio y television”.

En ese contexto, los solicitantes coinciden en la clase 38 “Difusion de un programa de radio
y television”, ya que respecto a la clase 41, a pesar de que ambos la piden, los servicios son
diferentes, Televisora de Costa Rica, la limita a “produccién de un programa de radio y
television” y el sefior Quesada Segura a un “Grupo musical produccion de conciertos,
produccion de eventos”, por 1o que, en esa ultima clase 41 no existe posibilidad de riesgo de
confusion para el consumidor, ya que a pesar de las semejanzas entre los signos, un grupo
musical y los eventos y conciertos que se realicen, no se confundiran con los servicios que
presta la Televisora de Costa Rica S.A en cuanto a la produccién de un programa de radio y

televisién.

Por lo anterior, el andlisis se debe de hacer en cuanto a las clases 38 solicitadas tanto por el
apelante como por la opositora, ya que como se indico respecto a la clase 41, ambas refieren
a servicios diferentes por lo que no es posible la generacion de un riesgo de confusion o
asociacion en el consumidor, maxime que aqui se aplicaria el origen empresarial, en cuyo
caso Televisora de Costa Rica, Sociedad Andnima, goza de reconocido prestigio dentro del
sector econdmico del pais e incluso, tal como se indica en la resolucién apelada, la marca
TELETICA que es parte de Televisora de Costa Rica, Sociedad Anénima, fue declarada
notoria desde el 9 de mayo de 2012. En este caso se aplica indiscutiblemente el principio de
especialidad establecido en el articulo 24 inciso €) del Reglamento a la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos que a la letra indica:
“(...) e) 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 asociacién o relacion entre
ellos; (...)"
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Superado este aspecto, conforme a los hechos que se tienen por probados en el Considerando

Segundo, quedd acreditado con prueba idonea que Televisora de Costa Rica, Sociedad
Andnima, a partir del 24 de abril de 2017 comenz0 a trasmitir en Teletica Radio, frecuencia
91.5 el programa denominado: “MALAS COMPANIAS”, lo cual es conteste con la clase
38 pedida por esta parte, sea, “Difusion de un programa de radio y television”. En el caso

del apelante, lo que demuestra con anterioridad es que comenz6 a usar el signo
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O como grupo musical, produciendo conciertos y eventos musicales desde el

mes de diciembre de 2015. Estos servicios estan cobijados bajo la clase 41, pero con la prueba
aportada, no demostro que desde esa fecha 2015 estuviera usando la marca para “difusion

de un programa de radio y television”, la cual se encuentra en la clase 38.

Por esa razén es que este Tribunal coincide con lo resuelto por el Registro de origen ya que
es0s servicios, aungue en fecha posterior al 2015, si fueron usados por Televisora de Costa
Rica para trasmitir por radio el programa “MALAS COMPANIAS”. En ese sentido, al
aplicar el articulo 4 inciso a) de la Ley de Marcas citada, que especificamente indica:
Articulo 4- Prelacion para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La
prelacién en el derecho a obtener el registro de una marca se regird por las
siguientes normas:
a.- Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de
buena fe en el comercio desde la fecha mas antigua, siempre que el uso haya durado

mas de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha mas antigua. (...)
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lo que se obtiene, es que el apelante comprobo el uso anterior de la marca, pero para grupo
musical y produccion de conciertos y eventos en clase 41, lo cual dista de lo que es la difusion
de un programa de radio y television que esta en clase 38. En otras palabras, el derecho de

prioridad para la clase 38 fue comprobada por Televisora de Costa Rica, Sociedad Anonima.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto, se declara sin lugar
el recurso de apelacion en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a las 10:58:24 horas del 19 de diciembre del 2019 y se confirma la resolucion
venida en alzada. Por aplicacién del Derecho de Prelacion, se deniega la solicitud presentada
por el sefior MARVIN ALBERTO QUESADA SEGURA de la marca en conflicto, para
los servicios en la clase 38 “Programas de radio y television, difusion radio y television”, y
se acoge su solicitud para los servicios en la clase 41 “Grupo musical produccion de
conciertos, produccion de eventos”. Se acoge los signos MALAS COMPANIAS tramitados
bajo los expedientes 2019-827 y 2019-828, solicitados por TELEVISORA DE COSTA
RICA S.A para los servicios pedidos en clase 38: “Difusion de un programa de radio y

television” y en clase 41: “Produccién de un programa de radio y television”.

POR TANTO
Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de
apelacion interpuesto por el sefior MARVIN ALBERTO QUESADA SEGURA en su
condicion personal, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a las 10:58:24 horas del 19 de diciembre del 2019 la que en este acto SE
CONFIRMA. Por aplicacion del Derecho de Prelacién, se deniega la solicitud presentada
por el sefior MARVIN ALBERTO QUESADA SEGURA de la marca en conflicto, para

los servicios en la clase 38 “Programas de radio y television, difusion radio y television”, y
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se acoge su solicitud para los servicios en la clase 41 “Grupo musical produccion de
conciertos, produccion de eventos”. Se acoge los signos MALAS COMPANIAS tramitados
bajo los expedientes 2019-827 y 2019-828, solicitados por TELEVISORA DE COSTA
RICA S.A para los servicios pedidos en clase 38: “Difusion de un programa de radio y
television” y en clase 41: “Produccion de un programa de radio y television”. 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 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por )
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENO (FIRMA)
Oscar Rodriguez Sanchez 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
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DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros
TNR: 00.41.36
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