TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0355-TRA-PI

Oposicion, a inscripcion de 1a marca de fabrica y comercio “DIABETAZ”
GUTIS LIMITADA , apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3028-2010)
Marcas y otros signos distintivos

Voto N° 1353-2011

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

guince minutos del veintidds de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacion interpuesto por el Ingeniero Norman
Gutiérrez Israel, mayor, casado una vez, ingeniero, vecino de San José, Paseo Colén, 200
metros norte y 25 este de Pizza Hut, titular de la cédula de identidad nimero nueve-cero
treinta y siete-cuatrocientos ocho, en su condicién de Gerente con facultades de apoderado
generalisimo sin limite de suma de GUTIS LIMITADA, cédula de persona juridica nimero
tres-ciento dos- quinientos veintiséis mil seiscientos veintisiete, sociedad organizada y

existente bajo las leyes de la Republica de Costa Rica, domiciliada, y titular de un
establecimiento fabril, en la ciudad de San José, Zona Industrial de Pavas, 300 metros este
de la oficina de Pizza Hut, en contra de la resolucién final dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, dieciséis segundos del dieciocho de

marzo de dos mil once.

RESULTANDO
PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el
doce de abril de dos mil diez, el Licenciado Norman Gutiérrez Israel, de calidades y condicién

dicha al inicio, solicito la inscripcion de la marca de fabrica “DIABETAZ”, clase 5 de la
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Clasificacion Internacional de Niza, para proteger y distinguir “productos, preparaciones
farmacéuticas, quimico medicinales de uso externo o interno, como acidificantes,
alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, anodinos, antiacidos, antiheminticos,
antiasmaticos, antibidticos, anticatabdlicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos,
antianémicos, antimaléricos, agentes antineurdticos, agentes antipelagricos, antipiréticos,
antirraquiticos, antirreumaticos, antiescabiosos, antiescobdticos, antisépticos,
antiespasmadicos, antisifiliticos, astringentes, bactericidas, estimulantes cardiacos, catarticos,
agentes quimioterapeuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes,
dentrificos medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplentos dietéticos para la
prevencion y tratamiento de deficiencias metabolicas, digestantes, desinfectantes medicinales,
diuréticos, vendajes quirurgicos medicados, ecboliticos, emenagogos, emolientes,
expectorantes, funguicidas medicinales, agentes bloqueadoresgangliénicos, germicidas,
estimulantes  glandulares,  gonoecidas, preparaciones  hormonales, hematinicos,
hemotopoiéticos, agentes hemorroidales, hemostaticos, estimulantes hepaticos, agentes
inmunoterapéuticos, agentes para incontingencia, anhalantes Queratoliticos, laxativos,
linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos Yy quirdrgicos, relajantes musculares,
medicamentos nasales, agentes oftalmicos, organoterapelticos, rubefacientes, agentes
esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas estomaquicos, ténicos,
agentes tranquilizadores, agentes uricosuricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarios,
alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, preparaciones vitaminicas de

su elaboracién.

SEGUNDO. Que los edictos para oir oposiciones fueron publicados los dias veintiséis,
veintisiete y veintiocho de julio de dos mil diez, en el Diario Oficial La Gaceta numeros ciento
cuarenta y cuatro, ciento cuarenta y cinco y ciento cuarenta y seis y dentro del término de ley,
mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de
setiembre de dos mil diez, suscrito por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su
condicion de apoderada especial de LABORATORIOS ANDROMACO S.A. presenta
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oposicion contra la solicitud de inscripcion de la marca de fabrica “DIABETAZ”, en clase 5
de la Clasificacion de Niza, presentada por la representacion de GUTIS LIMITADA, por
cuanto dicha marca resulta altamente similar al distintivo marcario de su representada “ABL
DIABESTAT?, en clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza, registro 202676.

TERCERO. Que mediante resolucion final de las once horas, cuatro minutos, dieciséis
segundos del dieciocho de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial
declar6 con lugar la oposicion interpuesta por la apoderada de la empresa
LABORATORIOS ANDROMACO S.A., contra la solicitud de inscripcion del distintivo
“DIABETAZ” en clase 05 internacional, presentada por el apoderado de la sociedad GUTIS
LIMITADA, la cual deniega.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha seis de abril de dos mil once, el
Licenciado Norman Gutiérrez Israel, en representacion de la sociedad GUTIS LIMITADA,
interpuso recurso de revocatoria con apelacion en subsidio contra la resolucion citada, siendo,
que el Registro mediante resolucion de las trece horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y
cinco segundos del quince de abril de dos mil once, declard sin lugar el recurso de revocatoria
y admite el recurso de apelacién y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante
resolucion de las nueve horas, cuarenta y cinco minutos del trece de junio de dos mil once,

expreso agravios.

QUINTO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y
no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la
indefension de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictdndose esta resolucion fuera
del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contd con el Organo
Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integro

formalmente.
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Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos probados
I'y I, que por su orden encuentran fundamento a los folios 3 y 33, 47 al 48 del expediente.

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

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La resolucion final dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial declar6 con lugar la oposicion interpuesta por el
representante de la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO, contra la solicitud de
inscripcion de la marca de fabrica “DIABETAZ”, en clase 05 de la Clasificacion
Internacional de Niza, presentada por el ingeniero Norman Gutiérrez Israel, en representacion
de la empresa GUTIS LIMITADA la cual deniega, por considerar, que entre el signo
solicitado y el inscrito “ABL DIABESTAT” existe gran similitud desde el punto de vista
visual y fonético, lo que podria causar un perjuicio econémico para la empresa oponente, ya
que el proteger productos, que tiene relacion entre si, la distribucion y puntos de venta son los
mismos prevaleciendo ain mas el riesgo de asociacion, el cual provoca confusion al publico

consumidor.

Por su parte, los argumentos de la representacion de la sociedad recurrente en su escrito de
expresion de apelacion, van dirigidos a sefialar que la marca inscrita ABL DIABESTAT vy la
que se pretende inscribir, DIABETAZ son diferentes como para poder coexistir ambas en el
mercado marcario sin causar dafio a los consumidores. Ambos signos tienen diferencias
fonéticas, graficas y gramaticas, diferencias de pronunciacion y escritura que convierte a

DIABETAZ en una marca inscribible, y protegen productos diferentes.
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CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS
MARCAS CONTRAPUESTAS. Siguiendo los lineamientos dados por el articulo 24 inciso
a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos, que la marca que
se gestiona “DIABETAZ”, es denomitativa, consistente en una sola palabra, el signo inscrito
“ABL DIABESTAT?, al igual que el distintivo que se solicita es denominativo, formado por
tres letras y un vocablo, respecto a esta Gltima, cabe indicar, que las letras “ABL” son de uso
comdun, por lo que el andlisis de la comparacion debe recaer en los términos “DIABETAZ” y
DIABESTAT”. Del andlisis grafico se evidencia la confusion visual, ya que se podria afirmar
que existe una similitud respecto a la parte denominativa, dado que la marca inscrita como
puede observarse de la certificacion visible al folio 47 y 48 del expediente esta contenida casi
en su totalidad en la solicitada, ya que como puede notarse en el distintivo pretendido se
cambia la silaba final “STAT” (marca inscrita) por la de “TAZ” (marca solicitada),
combinacidn de letras que puede resultar desapercibida para el publico consumidor, poniendo
en peligro la salud humana. Siguiendo esta misma linea, en cuanto al cotejo fonético, debe
aplicarse la misma premisa que en el anterior, siendo claro entonces que la pronunciacion de
estos signos es casi idéntica, denotando asi consecuentemente una confusién auditiva. Y desde
el punto de vista del cotejo ideoldégico como ambos signos resultan de fantasia carecen de
significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Espafiola, no pueden ser asociados
conceptualmente a algin objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habria
posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciacién o, como corresponde en este ambito,

alguna suerte de distintividad.

Asi las cosas, se advierte, que la marca solicitada intenta amparar una gama de productos los
cuales se relacionan entre si con los productos que protege y distingue el signo inscrito,
siendo de orden: “farmacéuticos y quimicos” susceptibles de comercializarse en los mismos
establecimientos mercantiles o puntos de venta, lo que contribuye a un inminente riesgo de
confusion al consumidor al protegerse productos relacionados y que pueden ser asociados, tal

como lo establece los incisos a) y b) del articulo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos
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Distintivos, asi como el articulo 24 del Reglamento a esa Ley, lo cual permite que surja como
se indico un riesgo de confusion entre el signo a registrar y la marca inscrita perteneciente a la
sociedad aqui contrapuesta LABORATORIOS ANDROMACO S.A. De ahi, que concluye

este Tribunal que el signo propuesto no es registrable por razones extrinsecas.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este
Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacion interpuesto
por el Ingeniero Norman Gutiérrez Israel, en su condicion de Gerente con facultades de
apoderado generalisimo sin limite de suma de la sociedad GUTIS LIMITADA, en contra de
la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro
minutos, dieciséis segundos del dieciocho de marzo de dos mil once, la que en este acto se

confirma.

SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de
octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.
35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009,

se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el
recurso de apelacién interpuesto por el Ingeniero Norman Gutiérrez Israel, en su condicion
de Gerente con facultades de apoderado generalisimo sin limite de suma de la sociedad
GUTIS LIMITADA, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial a las once horas, cuatro minutos, dieciséis segundos del dieciocho de marzo de dos
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mil once, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la via administrativa. Previa
constancia y copia 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.-

Norma Urefia Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS.

TNR. 00.41.53
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