TRIBUNAL

REGISTRAL y‘

ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0343-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE LA MARCA DE COMERCIO

MINISO HONG KONG LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-8081)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0675-2020

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

cinco minutos del veintitrés de octubre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la licenciada Maria del Pilar
Lépez Quirés, mayor, abogada, cédula de identidad nimero 1-1066-0601, en calidad de
apoderado especial de MINISO HONG KONG LIMITED, sociedad organizada y existente
bajo las leyes de China y domiciliada en Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road,
Wan Chai, Hong Kong, contra la resolucién emitida por el Registro de la Propiedad Industrial
a las 13:34:01 horas del 20 de mayo de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermudez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante resolucién de las 13:34:01
horas del 20 de mayo de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial admitio la inscripcion

de la marca para proteger y distinguir en clase 25: prendas de vestir, calzado y
articulos de sombreria para nifios y declard sin lugar la oposicion presentada por el
representante de la empresa MINISO HONG KONG LIMITED, con fundamento en el
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


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL 23 de octubre del 2020

REGISTRAL y‘ VOTO 0675-2020

ADMINISTRATIVO Coneim o BcaNTENARO Pagina 2 de 8

articulo 8 incisos a), b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Lopez Quirds apeld lo resuelto y expuso como

agravios que:

1. La marca de su representada cuenta con un mejor derecho en Costa Rica y desde una fecha
anterior, porque actualmente cuenta con tres locales comerciales en distintos centros

comerciales con una inversion de cien mil dolares, moneda estadounidense.

2. La empresa cuenta con presencia en 76 paises y aporta una lista de paises donde esta
registrada la marca.

3. La marca MINISO ha sido utilizada con anterioridad para comercializar y distinguir

productos en clase 25 internacional.

4. Las marcas muestran un gran parecido visual, fonético e ideoldgico. El disefio solicitado
se asemeja a la marca registrada, comparten las mismas letras excepto una y pretenden

proteger un giro comercial similar.

5. Ambos distintivos pretender proteger productos en la clase internacional 25, lo cual
implica que comparten un mismo canal de distribucion, aumentando las similitudes entre

ambos distintivos.
Solicita se acoja el recurso de apelacién y gque se rechace la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como

unico hecho con tal caracter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la

AT

)

Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca registro 269357, desde

el 16 de marzo de 2018 y vence el 16 de marzo de 2028, en clase 35 para proteger:
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presentacion de productos en cualquier medio de comunicacion para su venta al por menor,
publicidad, gestion comercial de licencias de productos y servicios para terceros, agencias de
importacion exportacion, promocion de ventas para terceros, mercadeo, provision de un
mercado en linea para compradores y vendedores de bienes y servicios, consultoria en
materia de recursos humanos, optimizacion de motores de busqueda para la promocion de

ventas, busqueda de patrocinadores.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte

hechos Utiles para la resolucién de este asunto que tengan el caracter de no probados.

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

o0 indefension que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El articulo 8 de la Ley de marcas y otros
signos distintivos, determina en forma clara que ningln signo podra ser registrado como
marca cuando ello afecte algin derecho de terceros, configurandose tal prohibicion conforme
a los siguientes incisos:
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacion geografica o una
denominacidn de origen, registrada o en trdmite 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 confusién al pablico consumidor.
b). Si el uso del signo es susceptible de causar confusién, 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 relacion con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta
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algunas reglas que ayudaran a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparacion debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto
marcario, es decir cada signo debe analizarse con una vision en conjunto, teniendo en cuenta
la unidad gréafica, auditiva e ideologica.

I1) En la comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe
analizar un signo y después el otro.

I11) Quien aprecie la semejanza deberd colocarse en el lugar del consumidor presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en
disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las

primeras es donde se percibe el riesgo de confusion o asociacion.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los
signos en conflicto desde el punto de vista gréfico, fonético e ideoldgico, y los productos que

protegen.

Las marcas en cotejo son:
SIGNO SOLICITADO

Prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria para nifios

MARCA REGISTRADA

MINI | AT
SOCR Y™

Presentacion de productos en cualquier medio de comunicacion para su venta al por menor,
publicidad, gestion comercial de licencias de productos y servicios para terceros, agencias de
importacion exportacion, promocion de ventas para terceros, mercadeo, provision de un
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mercado en linea para compradores y vendedores de bienes y servicios, consultoria en
materia de recursos humanos, optimizacion de motores de busqueda para la promocion de

ventas, busqueda de patrocinadores.

A la hora de realizar el cotejo marcario se deben seguir las reglas que indica el Reglamento
a la ley de marcas en su articulo 24, como lo es el anlisis en conjunto:
a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresion gréfica,
fonética y/o ideoldgica que producen en su conjunto, como si el examinador o el
juzgador estuviese en la situacion del consumidor normal del producto o servicio de

que se trate.
Por lo anterior, analizados integralmente desde el punto de vista grafico los signos

AT
V9

enfrentados VS. no generan una confusion visual para el
consumidor; si bien dentro de su estructura cuentan con elementos denominativos que se
asemejan parcialmente desde el punto de vista ortografico, porque coinciden en algunas de
sus letras, la percepcion global de los signos es distinta; graficamente es importante destacar
que las figuras geométricas (circulo y cuadrados) que acompafian los signos resaltan para

diferenciarlos a golpe de vista.

Desde el punto de vista fonético la vocalizacion de la parte denominativa de los signos no
presenta la similitud tan categdrica que indica el apelante por cuanto la marca registrada al

terminar en la silaba “SO”, imprime una acentuacion muy distinta a la denominacion MINIS.

Desde el punto de vista ideoldgico las marcas no evocan concepto alguno que coincida en la

percepcion del consumidor.

Por lo antes citado desde el punto de vista grafico, fonético e ideologico los signos presentan

mas diferencias que semejanzas; no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar
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una posible confusion para el consumidor final.

Para determinar el riesgo de confusidn no basta con el cotejo grafico, fonético e ideoldgico,

sino que se debe analizar si los productos o servicios que distinguen los signos permiten o no

su coexistencia registral, aspecto reglado en el articulo 24 del Reglamento a ley de marcas:
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 asociacion o relacién entre

ellos.

En el presente caso la marca solicitada distingue: prendas de vestir, calzado y articulos de
sombrereria para nifios; mientras que la marca registrada protege los siguientes servicios:
presentacion de productos en cualquier medio de comunicacion para su venta al por menor,
publicidad, gestion comercial de licencias de productos y servicios para terceros, agencias de
importacion exportacion, promocion de ventas para terceros, mercadeo, provision de un
mercado en linea para compradores y vendedores de bienes y servicios, consultoria en
materia de recursos humanos, optimizacion de motores de busqueda para la promocion de

ventas, busqueda de patrocinadores.

Vista la lista de productos y servicios que distinguen las marcas se puede determinar que no
presenta riesgo de confusion en tanto la marca registrada se enfoca en el servicio de ventas y
la marca solicitada pretende distinguir: prendas de vestir, calzado y articulos de sombrereria
para nifios, por lo que el consumidor no hara ningun tipo de asociacién entre la empresa que
provee servicios y la marca que distingue productos. Ademas, las diferencias de los signos

impiden la posibilidad de confusion.

El apelante aporta prueba para demostrar que utiliza la marca en clase 25 (impresiones de
paginas web de la tienda de su empresa), pero el caso no se fundamenté como una oposicion

con base en una marca no registrada, de ser asi el apelante tenia la obligacion de presentar el

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


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL 23 de octubre del 2020

REGISTRAL y‘ VOTO 0675-2020

ADMINISTRATIVO Coneim o BcaNTENARO Pagina 7 de 8

signo “MINISO” para distinguir productos de la clase 25 segtn lo demandan los articulos 8

inciso ¢) y 17 de la Ley de marcas.

Debido a lo anterior la prueba aportada no tiene relevancia alguna para determinar la
posibilidad de coexistencia registral de los signos en pugna, que segun el analisis realizado

no presentan similitudes capaces de crear confusion en el consumidor.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde
confirmar la resolucion venida en alzada, y declarar sin lugar el recurso de apelacion
interpuesto por la licenciada Maria del Pilar Lopez Quirds, en representacion de MINISO
HONG KONG LIMITED, contra de la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad

Industrial a las 13:34:01 horas del 20 de mayo del 2020, la cual en este acto se confirma.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de
apelacion interpuesto por la licenciada Maria del Pilar Lopez Quir6s, apoderada especial de
MINISO HONG KONG LIMITED, contra de la resoluciéon emitida por el Registro de la
Propiedad Industrial a las 13:34:01 horas del 20 de mayo del 2020, la cual 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto
Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolucién 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermudez
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Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRWA) Egga‘i"R‘g%t?}mﬁzt\?lggNuo CEDERO (FRIA

Oscar Rodriguez Sanchez Leonardo Villavicencio Cedefio

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRA) Firmado digtaimente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB//ORS/LVC/PSA/IGOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33
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