TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0672-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de marca “COTUBITA (DISENO)”

BEMIX BEBIDAS MIXTAS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-4799)

Subcategoria: Marcas y otros signos

VOTO N°0123-2016

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

del cuatro de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelacidn interpuesto por la licenciada Maria Gabriela Monge Segura, abogada,
vecina de San José, con cédula de identidad 1-1378-0159, en su condiciéon de apoderada
especial de la empresa BEMIX BEBIDAS MIXTAS S.A., sociedad costarricense con cédula
juridica 3-101-560229, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial a las 14:19:09 horas del 28 de julio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el
21de mayo de 2015, el sefior José Rui Prudencio da Silva, mayor, divorciado, empresario, de
nacionalidad brasilefia, con cédula de residencia costarricense 107600007701, vecino de
Heredia, en su condicion de apoderado generalisimo sin limite de suma de la empresa BEMIX
BEBIDAS MIXTAS S.A., solicitd la inscripcion de la marca “COTUBITA (DISENO)”, para
proteger y distinguir “cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol,
bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar

bebidas”, en Clase 32 de la clasificacion internacional, con el siguiente disefio:
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SEGUNDO. Que mediante resolucion de las 14:19:09 horas del 28 de julio de dos mil quince,

el Registro de la Propiedad Industrial resolvio rechazar la inscripcion solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, en la representacion indicada la licenciada Monge
Segura, interpuso recurso de revocatoria con apelacion en subsidio en contra de la resolucién
final dictada por el Registro, y en virtud de que fue admitido el de apelacién conoce este
Tribunal de Alzada.

CUARTO. A la substanciacion del recurso se le ha dado el trdmite que corresponde y no se
han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensién de
los interesados o la invalidez de lo actuado, dictdndose esta resolucion fuera del plazo legal,
toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no cont6 con su Organo Colegiado del doce

de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como
hechos con tal caracter los siguientes:

1.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 10 de abril de 2007
y vigente hasta el 10 de abril de 2017, la marca “COTUBA” bajo el Registro No 166914, a
nombre de la empresa MIXBRAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con
cédula juridica 3-101-360827, para proteger y distinguir “cervezas, aguas minerales y gaseosas
y otras bebidas no alcohodlicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y preparaciones para hacer
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bebidas” en Clase 32 internacional, (folio 63).

2.- Que el representante de la empresa MIXBRAS S. A. con cédula juridica 3-101-360827
presenté carta de consentimiento, en donde manifiesta que no tiene inconveniente alguno en
que se admita el registro de la marca COTUBITA, solicitada por BEMIX BEBIDAS MIXTAS
S.A. (folio 17).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOQOS. Este Tribunal no encuentra

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial
deniega el signo propuesto, “COTUBITA (DISENO)”, de conformidad con los incisos a) y
b) del articulo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el 24 de
su Reglamento, por considerarlo inadmisible por derechos de terceros, en razén de que, de su
analisis y cotejo con el signo “COTUBA” inscrito a nombre de otra empresa, se desprende que
existe similitud en grado de identidad entre ellos y que ambos protegen los mismos productos
en clase 32 internacional, lo cual produce un inminente riesgo de confusion en el consumidor.
Adicionalmente, indica la Autoridad Registral que no resulta de recibo la carta de
consentimiento aportada por la titular del signo contrario, en vista de que subsiste tanto la

semejanza entre ambas marcas como el peligro de provocar error en el consumidor.

Por su parte, la licenciada Monge Segura se manifiesta inconforme con lo resuelto, alegando
que su representada tiene relacion directa en su giro comercial con la empresa MIXBRAS
S.R.L. que es la titular del signo inscrito “COTUBA”. Agrega que con motivo de la objecion
de fondo que realizara el Registro, se aporté un documento en donde la representacién de esa
empresa manifestd que no tiene inconveniente alguno con el registro de “COTUBITA” a
nombre de BEMIX BEBIDAS MIXTAS S.A., y pese a esto el Registro rechazo su solicitud.

Adicionalmente afirma que entre estas marcas hay grandes diferencias, tales como las letras
que conforman su elemento denominativo y el logo del que se pretende inscribir. Asimismo,

que la resolucion que apela es contradictoria y lesiona el derecho de igualdad porque el Registro
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ha admitido el registro de muchas otras marcas que son similares entre ellas y sin embargo
deniega la suya. Alega también el recurrente que quien estd debidamente legitimado para
presentar oposicion a su marca es la titular de la inscrita, siendo que ésta manifestd en forma
expresa la aceptacion para su registro. Con fundamento en dichos alegatos, solicita se autorice

continuar con los procedimientos correspondientes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. l.- RESPECTO DE LAS CARTAS DE
CONSENTIMIENTO. Sobre este aspecto ya se ha pronunciado este Tribunal en reiteradas
resoluciones, dentro de ellas en el Voto 410-2009 de las 15:00 horas del 20 de abril de 20009,
en donde se afirmo, con respecto a la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda
servir para inscribir una marca similar o idéntica que proteja productos o servicios idénticos o
similares a otra inscrita. Al efecto dicho voto indica lo siguiente:
“En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o
personas sean éstas fisicas o juridicas que compran bienes, productos o servicios,
dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. (...). / El régimen marcario
constituye un mecanismo juridico dirigido a aumentar la informacion disponible para
el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, asi como a
incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o
servicios. Existen varias facetas especificas dirigidas a la proteccién del consumidor y
que la Administracidn Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la funcién
de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a traves de
diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan
de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de
determinar la posibilidad de confusion entre dos signos, a efecto de autorizar el registro
de uno de ellos frente a la oposicion del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta
también, el interés del pablico consumidor en la aplicacion de las normas que prohiben
el registro de signos, que constituyen la designacion habitual de productos o servicios,
0 que fueran indicativos de su calidad o funcion o que carezcan de novedad y

distintividad. /ElI hecho que dos empresas que estan dentro del comercio, ambas
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titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de
productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problemay que la
titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa dafio alguno,
pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Organo a quo coexistir en el
mercado y consentir ambas que asi sea por medio de una carta de consentimiento (...)
que constan en autos, (..), no significa que el problema con el consumidor medio, el
consumidor comun, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo
marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusion que
trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan
en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: a) la funcion de
indicacion del origen empresarial, b) la funcion de garantia de estdndar de calidad y
¢) la funcion publicitaria diafana transparente, sin posibilidad de existencia de otro
signo distintivo igual o similar al inscrito./ Si bien el titular de la marca inscrita
renuncid a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la
Administracion Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que
constan en autos, que ni siquiera estan regulados normativamente, deba desproteger al
consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y
tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa proteccion
y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominacion igual o
similar, ya que esta situacion por disposicién legal, escapa del operador juridico. (...)/
sobre este tdpico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorizacion para que
una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del
tema de las licencias, articulo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos
legales, pero nunca a través de una simple autorizacion que deja en desproteccion al
consumidor./ Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en el Proceso numero 38-1P-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: “La
prohibicidon no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o
usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusién, el que se presenta

cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen
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empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera
atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen
empresarial comun. Para determinar la existencia del riesgo de confusion serd
necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto
entre si como en relacion con los productos o servicios distinguidos por ello”, y siendo,
que los servicios que protegen las marcas contrapuestas son idénticas, debe
necesariamente rechazarse la solicitud propuesta...” (Voto 410-2009 de las 15:00 horas
del 20 de abril de 2009)

Una vez mas reitera este Organo de Alzada ese mismo criterio, ya que, si bien es cierto con la
carta de consentimiento de la titular del signo inscrito “COTUBA”, se revela alguna suerte de

“arreglo” con la empresa solicitante de “@& Lo ”, que la hace considerar que su
derecho no es afectado por el signo solicitado y, en razén de ello, manifiesta una especie de
renuncia a su derecho de exclusiva sobre su marca. No obstante, tanto la Autoridad Registral
como este 0rgano de Alzada tienen la obligacién legal de proteger los derechos del consumidor
a no ser llevado a confusién sobre el origen empresarial de los productos o servicios que va a

adquirir y por ello no resulta admisible el signo.

Il.- SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL COTEJO MARCARIO. Una vez
delimitado el tema del consentimiento de la titular del signo inscrito, queda verificar mediante
el cotejo marcario si existen elementos de caracter extrinseco que impidan el registro propuesto
por BEMIX BEBIDAS MIXTAS, S.A.

Para lograr su registro, todo signo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto
marcario. Este se produce cuando se presentan similitudes graficas, fonéticas o conceptuales,

que hacen surgir un riesgo de confusion en el consumidor. La confusion visual es causada por

la identidad o similitud de los signos a nivel grafico, sean éstos palabras, frases, dibujos,

etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observacion, es decir, por la manera en que el
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consumidor percibe el signo. La confusion auditiva se da, cuando la pronunciacién de las

palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciacion correcta o no, y la confusion
ideoldqica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual, 0 mejor ain, cuando
las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo;
esta confusion surge cuando la representacion o evocacidén a una misma 0 semejante cosa,
caracteristica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a

uno de otro.

En este sentido la normativa marcaria -y concretamente el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley
de Marcas-, es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible
de causar riesgo de confusion o riesgo de asociacion en el consumidor. Entendido este Gltimo
como todo el publico consumidor: otros comerciantes con un mismo giro comercial, quienes
tienen derecho a que sus productos o servicios puedan ser facilmente individualizados de otros
similares que se encuentren en el comercio, también el comprador, quien tiene derecho a
identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio
de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos

productos o servicios sean de determinada calidad o no, segin de donde provengan.

I11.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Analizado el caso concreto, este Tribunal concluye
que debe confirmarse el rechazo de la marca propuesta por BEMIX BEBIDAS MIXTAS S.A.,
toda vez que COTUBITA relaciona en forma directa a un diminutivo de COTUBA, de lo que
resulta evidente la similitud entre ellas. Aunado a esa Unica diferencia en la tltima del elemente
denominativo, ambas refieren a los mismos productos, de donde deriva precisamente el peligro

de provocar confusion en el consumidor.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso
de apelacion presentado por la licenciada Maria Gabriela Monge Segura, en representacion
de la empresa BEMIX BEBIDAS MIXTAS S.A. en contra de la resolucién dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial a las 14:19:09 horas del 28 de julio de 2015, la cual se
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confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIiA ADMINISTRATIVA. Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 de la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 y 29 del
Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del

31 de agosto de 2009, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el
recurso de apelacion presentado por la licenciada Maria Gabriela Monge Segura, en
representacion de la empresa BEMIX BEBIDAS MIXTAS S.A., en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:19:09 horas del 28 de julio de 2015,

la que en este acto se confirma para que se deniegue la marca “&<7“ . Seda

por agotada la via administrativa. Previa constancia y copias de esta resolucion 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.

Rocio Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedefio llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora
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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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