TRIBUNAL

REGISTRAL y‘

ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0433-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO
“DING DONG”

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-2616)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0778-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose, Costa Rica, a las once

horas con catorce minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la sefiora Marianella
Arias Chacon, abogada, vecina de Escazu, San José, portadora de la cédula de
identidad 1-0679-0960, en su condicibn de apoderada especial de la empresa
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., cédula de persona juridica nimero 3-101-
295868, en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial,
a las 14:16:46 horas del 22 de junio de 2020.

Redacta la juez Soto Arias; y
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representacion de la empresa
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., present6 solicitud de inscripcion de la marca
de fabrica y comercio "DING DONG", en clase 09 de la nomenclatura internacional,
para proteger y distinguir: una aplicacion descargable y plataforma de software por
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medio de la cual se pueden comercializar y obtener productos y servicios.

Mediante resolucién de las 14:16:46 horas del 22 de junio de 2020, el Registro de
la Propiedad Industrial dictd resolucion denegatoria por considerar que el signo
propuesto es inadmisible por derechos de terceros y transgrede el articulo 8 incisos
a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscritas las

marcas DING, registro 216244,y , registro 264849.

Inconforme con lo resuelto, el 01 de julio de 2020, la representacion de la empresa
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A. interpone recurso de revocatoria y apelacion
en contra de la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Industrial y en sus
agravios manifestd: 1. Que el andlisis comparativo solo se esta centrando en las
semejanzas denominativas. 2. Que no existe riesgo de confusion pues los productos
y servicios de la solicitada y las inscritas son completamente diferentes en el
mercado y no se relacionan entre si, su flujo de comercializacion esta limitado a la
produccion y distribucion de bebidas como cerveza, agua embotellada, refrescos,
tés, bebidas energizantes, hidratantes y carbonatadas sin que se pueda asociar a
las inscritas. 3. Que el analisis se basa en un solo elemento y deja de lado otros
elementos que conforman el signo, los elementos tipograficos y figurativos que no
se estan considerando son los que hacen las diferencias, las marcas no suenan
igual, no se escriben igual, ni significan lo mismo. 4. Que los segmentos de mercado
son diferentes, por algo las dos marcas inscritas ya coexisten a nivel registral. Debe

aplicarse el principio de especialidad.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista
como hechos con tal caracter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el

Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas:
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1. DING, registro 216244, inscrita desde el 23 de febrero del 2012, y vigente hasta
el 23 de febrero del 2022, a nombre de la empresa SOUTHWEST AIRLINES CO.,
para proteger y distinguir en clase 9 internacional: programas informaticos para
computadora, a saber, programas informaticos que ofrecen informacion
personalizada por medio de la Internet sobre transporte. En clase 39 internacional:
servicios de transporte aéreo; servicios de suministro en linea de informacién
personalizada de transporte; servicios de agencia de viajes, a saber, hacer

reservaciones y contrataciones para transporte. (folio 6 expediente principal)

2. , registro 264849, inscrita desde el 31 de agosto del 2017, y vigente
hasta el 31 de agosto del 2027, a nombre de la empresa SUISSEWORKS INC.,
S.A., para proteger y distinguir en clase 9 internacional: una aplicacién de ayuda
para la administracion de hoteles (software). En clase 42 internacional: servicios de
proveeduria de servicios de aplicaciones (ASP). (folio 7 expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
encuentra hechos que con tal caracter que sean de relevancia para el dictado de la

presente resolucion.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA Y EL CONTROL DE
LEGALIDAD. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su

valoracion los certificados de inscripcion de las marcas DING, registro 216244, y

, registro 264849, que fundamentan los hechos tenidos como 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 indefensién que sea

necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es el signo capaz de
identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud
distintiva y lo que provogue en el consumidor esla esencia de la marca, la
distintividad constituye el fundamento de su proteccion, porque no solo le otorga al
producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a
otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de
otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda

presentar alguna confusion al respecto.

La legislacion marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando
existe un derecho subjetivo de un tercero que podria verse perjudicado por el signo
gue se pretende inscribir. El articulo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos,
determina:
Articulo 8. 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:
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacion geografica o
una denominacion de origen, 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.
b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser idéntico o
similar a una marca, una indicacion geografica o una denominacion de

origen, registrada o en tramite de registro por parte de un tercero desde una
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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, la indicacion geografica o la denominacién de origen anterior.

[.]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusién, es decir, que
el consumidor sea inducido en error respecto a los productos o servicios que desea
adquirir, o cuando exista asociacion indebida acerca del origen empresarial de tales
productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente analisis:
[...]
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar
riesgo de confusion (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacién en el
publico consumidor.
a) Elriesgo de confusién, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo
de confusién directo, esta caracterizado por la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que esta
adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusion indirecto, se presenta
cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de
los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
b) El riesgo de asociacion, consiste en la posibilidad de que el
consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho

producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion econémica.

[..]

En este sentido es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si
existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda
incurrir en riesgo de confusion o bien en riesgo de asociacion. Para realizar este
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andlisis el articulo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece
algunas de las reglas a seguir al momento de realizar un cotejo, sefialando que los
signos deben examinarse con base en la impresion grafica, fonética y/o ideoldgica
gue producen en su conjunto, poniéndose en el lugar del consumidor normal del
producto o servicio de que se trate, tomando en consideracion los elementos
distintivos, ddndole mas importancia a las semejanzas que a las diferencias entre
ellos, y que no es suficiente que los signos sean semejantes, sino también los
productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que puedan
relacionarse, y que no es necesario que ocurra la confusion o error en el
consumidor, sino que es suficiente la posibilidad de que dicha confusion o error se

pueda producir.

En aplicacion del articulo anterior, es que se resulta necesario cotejar la marca

propuesta y las inscritas:

MARCA PROPUESTA

MARCA REGISTRADA

MARCA REGISTRADA

DING DONG

DING

CLASE 09: Una
aplicacion descargable y
plataforma de software
por medio de la cual se
pueden comercializar y
obtener productos y
Servicios.

CLASE 09: programas
informaticos para
computadora, a saber,
programas informaticos
gue ofrecen informacion
personalizada por medio
de la Internet sobre
transporte.

CLASE 09: una
aplicacion de ayuda para
la administracion de
hoteles (software).

CLASE 42: servicios de
proveeduria de servicios
de aplicaciones (ASP).
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CLASE 39: servicios de
transporte aéreo;
servicios de suministro
en linea de informacién
personalizada de
transporte; servicios de
agencia de viajes, a
saber, hacer
reservaciones y
contrataciones para
transporte.

Cotejo _gréafico: El signo propuesto y los registrados, en su parte denominativa

comparten el término “DING”, con relacion al vocablo “DONG” y “DONE?”, la unica
diferencia que presenta esta en su Ultima letra, por lo que se determina que existe
similitud gréfica, en tal grado que el consumidor puede confundir los signos o bien
asociarlos con el mismo origen empresarial. Si bien la marca registrada
‘DINGDONE” posee diseno, al realizar el cotejo marcario, la parte denominativa
prevalece sobre el elemento grafico o disefio, considerando que generalmente las

marcas son recordadas por dicho elemento denominativo.

Cotejo fonético: La pronunciacion de las palabras que componen las marcas en

conflicto es muy similar, al contener todos los signos el término “DING”; es asi como
el impacto sonoro que provocan en el consumidor puede llevarlo a considerar que
se encuentran relacionadas entre si, aunado a lo anterior, “DONG” y “DONE”
pueden resultar muy similares al oido del consumidor, y es conocido por todos que
muchas de las veces las marcas se recomiendan entre consumidores de forma

verbal.

Cotejo ideoldgico: En cuanto a los conceptos o ideas que suscitan los signos

confrontados, todos provocan en la mente del consumidor la misma idea, el término
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“‘DING” es un vocablo del idioma inglés, que puede ser traducido al espafiol como
“repicar o0 sonar”, nétese que todas las marcas analizadas comparten dicho término,
y al comparar los signos “DING DONG” y “DINGDONE”, se evoca el sonido del

repicar de campanas.

Este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, al
determinar que el signo propuesto y las marcas registradas, son semejantes en
grado de producir confusion en el consumidor; en cuanto a los productos y servicios
que protegen y distinguen, estos poseen la misma naturaleza al estar
estrechamente relacionados con tecnologias de la informacién, sea aplicaciones y
software, siendo términos facilmente confundibles por parte del consumidor medio,
lo que provocaria un inminente riesgo de asociacion empresarial, no teniendo

cabida en este caso la aplicacion del principio de especialidad.

Partiendo del analisis y cotejo realizados, es que se rechazan los agravios
expuestos por el apelante y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una
carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia
registral junto con los signos inscritos, notese que el andlisis se realiz6 tal cual el
signo se solicita y la lista de productos a proteger, no siendo de recibo el agravio de
la apelantes respecto a que la comercializacion esta limitada a la produccion vy
distribucion de bebidas como cerveza, agua embotellada, refrescos, tés, bebidas
energizantes, hidratantes y carbonatadas sin que se pueda asociar a las inscritas,
pues la lista sefiala simplemente productos y servicios, asi como tampoco que se
trata de segmentos de mercado distintos. En cuanto al alegato de que los signos
“‘DING” y “DINGDONE” ya coexisten a nivel registral, no es vinculante a efectos de
proceder a su inscripcion en virtud del principio de independencia marcaria, es decir,
cada marca debe ser analizada con independencia de las que ya gozan de

proteccion registral; las marcas registradas mencionadas en esta resolucion, se
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encuentran acompafnadas de otros elementos que le otorgan la carga diferencial y
la distintividad requerida, si bien todas contienen el término “DING”, este se

acompafa de un elemento adicional que es el que le otorga distintividad.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este
Tribunal rechaza el recurso de apelacion interpuesto por la sefiora Marianella Arias
Chacédn, en su condicion de apoderada especial de la empresa DISTRIBUIDORA
LA FLORIDA S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial, a las 14:16:46 horas del 22 de junio del 2020.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso
de apelacion interpuesto por la sefiora Marianella Arias Chacén, en su condicién
apoderada especial de la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., en contra
de la resolucién dictada por el de la Propiedad Industrial, a las 14:16:46 horas del
22 de junio del 2020, 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 resolucién 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
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Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitaimente por 3
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDERIO (FIRMA)

Oscar Rodriguez Sanchez Leonardo Villavicencio Cedefio
Firmado digtalmente por Firmado digitaimente 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.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS
TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION
T.E: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.26
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