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

cuarenta y cuatro minutos del nueve de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el abogado Victor Vargas
Valenzuela, vecino de San José, cédula de identidad 103350794, en su condicion de
apoderado especial de la empresa WHITEWAVE SERVICES, INC., organizada y
existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en
12002 Airport Way Broomfiel, Colorado, 80021, Estados Unidos de América, en contra de
la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40:37 horas del 1 de
junio de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedefio.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. EI 3 de marzo de 2020, la abogada

Maria Vargas Uribe, vecina de San José, cédula de identidad 107850618, en su condicion de
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apoderada especial de WHITEWAVE SERVICES, INC., presento solicitud de inscripcion

Silk”
como marca de fabrica y comercio del signo , para distinguir en las siguientes

clases del nomenclator internacional: Clase 29: “Leche de soya, leche de coco; bebidas a
base de leche de coco; leche de almendra; bebidas a base de leche de almendra; leche de
marafdn; bebidas a base de leche de marafion; leches a base de frutos secos (semillas secas);
bebidas a base de leguminosas (sustitutos de leche); leches a base de plantas; bebidas a base
de soya (sustitutos de leche); bebidas a base de granos (sustitutos de leche); leche de avena;
bebidas a base de avena (sustitutos de leche); yogurt alternativo a base de soya; yogurt
alternativo a base de frutos secos (semillas secas);yogurt alternativo no de productos lacteos;
yogurt alternativo a base de marafidn; yogurt alternativo a base de avena; yogurt alternativo
a base de almendras; yogurt alternativo a base de coco; yogurt alternativo a base de
leguminosas; sustitutos de yogurt a base de plantas; rompope sin alcohol; sustitutos de
productos lacteos, a saber, mantequilla, margarina, queso, crema no de productos lacteos,
crema batida, lacteos semidescremados (half and half); natilla, queso crema, pudines, dip
(productos para untar) no de productos lacteos”; clase 30: “Helados a base de soya confiteria
congelada a base de almendras; confiteria congelada a base de marafion; confiteria congelada
a base de avena; confiteria congelada a base de leguminosas; postres hechos a partir de
ingredientes a base de plantas; postres a base de frutos secos (semillas secas); bebidas a base
de café y/o té; bebidas a base de chocolate” (lista de productos que quedo6 tal y como se cita,
de conformidad con la limitacion realizada mediante escrito presentado ante el Registro de
la Propiedad Industrial, el 7 de mayo de 2020, como rola a folios 8 a 9 del expediente de
origen); y clase 32: “Bebidas a base plantas; bebidas a base de frutos secos (semillas secas);
bebidas a base de marafién (no siendo sustitutos de leche); bebidas a base de guisantes;
bebidas a base de soya, que no sean sustitutos de leche; bebidas a base de avena (no siendo
sustitutos de leche); bebidas a base de almendras, que no sean sustitutos de leche; bebidas a
base de coco; bebidas a base de leguminosas (no siendo sustitutos de leche); jugos de frutas;

batidos y/o licuados; bebidas no alcoholicas con bajo contenido calérico; bebidas no
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alcohdlicas; aguas minerales y carbonatadas y otras bebidas no alcohdlicas; bebidas de frutas

y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazé parcialmente la inscripcion para la clase 30
por derechos previos de tercero, y manifiesta que Unicamente procede continuar con el

tramite de dicha solicitud para las clases 29 y 32.

El abogado Vargas Valenzuela apel6 lo resuelto, y expuso agravios indicando que existen un
sin numero de marcas que en algun aspecto de su construccion gramatical tienen alguna
coincidencia, sin que ello perjudique al consumidor medio, por el contrario, las marcas
pueden coexistir pacificamente en el mercado. Ademas, el disefio y término denominativo
inscrito, destacan el vocablo “ILKY”, siendo que ambos signos a su lado izquierdo simulan
la letra “S”, sin embargo, no se puede afirmar que el consumidor al observar la marca inscrita
determinard que se trata de la letra “S”, viéndose confundido con la marca solicitada ya que
poseen suficientes elementos que los distinguen, aunado a esto la limitacion realizada a la

lista de productos en clase 30 apartan las posibilidades de confusion entre los consumidores.

Agrega el apelante que su representada ya tiene debidamente colocados en el mercado
costarricense productos de la marca “Silk”, por lo tanto los consumidores no serén engafiados
en cuanto a la procedencia por ser ofrecidos en los supermercados costarricenses, por ejemplo
en los enlaces de la pagina: https://www.automercado.cr/shop/194992 vy
https://www.automercado.cr/shop/194993, del supermercado Auto Mercado se pueden
adquirir los productos en linea, los cuales son productos propios de la clase 30, que se ofrecen
al publico consumidor con la marca “Silk”, en razon de ello no existe esa presuncion de
peligro que indica el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto los productos de su

representada ya son conocidos entre el pablico consumidor.

Como base de sus agravios aporta jurisprudencia, indicando que la confusion marcaria debe
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basarse en la apreciacion de conjunto para determinar si existe o no riesgo de confusion,
luego de contraponerlas y de realizar un analisis objetivo de las mismas, determina que
graficamente son completamente distintas y no crean confusion entre el pblico consumidor,
ademas su pronunciacion al momento de tener enfrentados ambos productos es disimil, las
marcas fonéticamente su percepcion es diferente y generan en la mente del consumidor una

idea distinta, razon por la cual no se encontraria en peligro de confundir las marcas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se comprueba que la marca fabrica y comercio

.@9\:

se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, vigente hasta el 24
de febrero de 2027, registro 260159, a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
FAJIBA S.A., en clase 30 internacional para distinguir: “Café, té, cacao y sucedaneos del
café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de
pasteleria y confiteria; helados; azucar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear;
sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” (folios 4 a 5 del expediente
principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOQOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este

caracter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolucion.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. El articulo 8 de la Ley 7978, de Marcas
y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina en forma clara que ningun

signo podra ser registrado como marca cuando ello afecte algun derecho de terceros,
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configurandose tal prohibicion conforme a los incisos:

a) Si el signo es idéntico o similar aunamarca ... registrada ... 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 pablico consumidor.

b). Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser idéntico o similar a
una marca, ... registrada ... por parte de un tercero desde una fecha anterior, y
distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes,
pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca ...anterior.

(negrita nuestra).
Asi, se procede al cotejo de los signos en conflicto:

MARCA SOLICITADA

p 4

CLASE 30

Helados a base de soya confiteria congelada a base de almendras; confiteria congelada a base
de marafién; confiteria congelada a base de avena; confiteria congelada a base de
leguminosas; postres hechos a partir de ingredientes a base de plantas; postres a base de frutos

secos (semillas secas); bebidas a base de café y/o té; bebidas a base de chocolate.
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SIGNO REGISTRADO

CLASE 30

Café, té, cacao y sucedaneos del café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base
de cereales; pan, productos de pasteleria y confiteria; helados; azucar, miel, jarabe de melaza;

levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Considera este Tribunal que lleva razdn el apelante en sus agravios respecto de la diferencia

Silk”
entre los signos. Cuando se aprecian en su conjunto, y

que, a pesar de compartir la palabra SILK, ambos poseen un disefio que hace que a golpe de

, se denota

vista sean muy diferentes, ya que el solicitado tiene letras oscuras contra un fondo blanco,
mientras que la marca inscrita tiene letras blancas contra un fondo oscuro, los colores

utilizados son muy diferentes, y las letras se escriben con gréaficos disimiles.

Estas diferencias son sustanciales y hacen que las posibles similitudes fonéticas e ideoldgicas

pierdan peso en el cotejo marcario.

El Tribunal considera que el consumidor de este tipo de productos de la clase 30 esta

razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepcion normal, ni
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excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso, por lo que no se prevé la posibilidad

que incurra en confusion por las diferencias tan marcadas que presentan los signos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos
a) y b) del articulo 8 de la Ley de Marcas, por lo que se declara con lugar el recurso de
apelacion contra la resolucion venida en alzada, la que en este acto se revoca parcialmente

para que se continlie con el trdmite de inscripcion como marca de fabrica y comercio del

Silk”
signo para la clase 30: “Helados a base de soya confiteria congelada a base

de almendras; confiteria congelada a base de marafidn; confiteria congelada a base de avena;
confiteria congelada a base de leguminosas; postres hechos a partir de ingredientes a base de
plantas; postres a base de frutos secos (semillas secas); bebidas a base de café y/o té; bebidas

a base de chocolate”, ademas de las clases 29 y 32 que ya habian sido aceptadas.
POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelacion
planteado por Victor Vargas Valenzuela representando a WHITEWAVE SERVICES,
INC., contra la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40:37

horas del 1 de junio de 2020, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continle

4
Silk
con el trdmite de inscripcion como marca de fabrica y comercio del signo

para los productos de la clase 30 solicitados, ademas de las clases 29 y 32 que ya habian sido

aceptadas. Por no existir ulterior recurso contra esta resolucion, 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, se

da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucion que se
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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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