TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-0893-TRA-PI

Oposicion de solicitud de registro de la marca “HIELO LA FUENTE (DISENO)”
CENTRO NATURAL LA FUNETE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8080-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N°1371-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA. Goicoechea, a las nueve horas cincuenta y

cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelacion presentado por la sefiora Flor de Maria Chacon Torres, mayor de edad,
casada una vez, industrial, vecina de San lIsidro de Coronado, titular de la cédula de identidad
numero 1-554-595, en su concepto de apoderada generalisima de CENTRO NATURAL LA
FUENTE S.A., con cédula de persona juridica 3-101-414632, en contra de la resolucion dictada
por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, quince minutos y cuarenta y cuatro

segundos del ocho de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 20 de agosto de 2008, el sefior José Matias Rojas Alvarado, en
representacion de la sociedad RECUERDOS DONA ARACELLY R.A. S.A., solicitd ante el
Registro de la Propiedad Industrial la inscripcion de la marca de fabrica y comercio “HIELO LA

FUENTE (DISENO)”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir
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“la fabricacion y produccion de hielo en cubitos, cubos, marquetas, hielo en escarcha, y hielo

molido.” Se hace reserva de los colores celeste, azul y blanco.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, mediante memorial presentado el dia 06 de
noviembre de 2008, la sefiora Flor de Maria Chacon Torres, de calidades y condicion sefialadas,

presentd oposicidn contra la citada solicitud de registro de la marca.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolucion dictada a las
quince horas, quince minutos y cuarenta y cuatro segundos del ocho de julio de dos mil nueve,
declard sin lugar la oposicion interpuesta y acogi6 la marca, resolucion que fue apelada por la
representante de CENTRO NATURAL LA FUENTE S.A. en escrito presentado el 22 de julio de
2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciacién del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde sin
notarse motivos que causen indefension a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictdndose esta

resolucion dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal

caracter el siguiente:

Que a nombre de la sociedad denominada CENTRO NATURAL LA FUENTE, S.A., se

encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:
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“LA FUENTE” como nombre comercial, inscrito el 30 de agosto de 1999, numero de registro
115692, para proteger un establecimiento dedicado a la compra, venta y produccién de productos
cien por ciento naturales y macrobidticos, asi como a la asesoria para la compra de los productos.
(Ver folio 67).

“DISENO ESPECIAL”, como marca de comercio, registro nimero 116355, inscrita el 24 de
setiembre de 1999 vigente hasta el 24 de setiembre de 2019, para proteger; confiteria,
preparaciones hechas a base de cereal café, té, cacao, azucar, bocadillos, pastas alimenticias,
harinas y preparaciones hechas a base de harina y maiz, bizcochos, pasteleria, miel, salsas,
excepto para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para

esponjar, hielo, en clase 30 nomenclatura internacional. (Ver folio 69).

“LA FUENTE (DISENO)”, como marca de comercio, registro nimero 110320, inscrita el 3 de
diciembre de 1998, vigente hasta el 3 de diciembre de 2018, para proteger: productos dietéticos
para nifios y enfermos, emplastos, desodorantes ambientales para uso no personal, productos de
higiene intima, desinfectantes para uso higiénico, cera de modelar para uso dental, desinfectantes
para la higiene bucal, antisépticos, preparaciones para facilitar la denticion, amalgamas dentales y
demas productos relacionados con la higiene bucal, en clase 5 nomenclatura internacional. (\Ver
folio 71).

“DISENO ESPECIAL”, como marca de comercio, registro nimero 116356, inscrita el 24 de
setiembre de 1999 vigente hasta el 24 de setiembre de 2019, para proteger: bebidas naturales y
gaseosas, refrescos en polvo, zumos de frutas y legumbres, jarabes y otros preparados para hacer
bebidas. (Ver folio 73).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOQOS: No existen hechos de esta

naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolucion.
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TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL
APELANTE. En el presente caso, la Subdireccion del Registro de la Propiedad Industrial,
resolvié declarar sin lugar la oposicion interpuesta por el apoderado de la sociedad CENTRO
NATURAL LA FUENTE, S.A, y acoger la solicitud presentada pues sostuvo que al realizar el
cotejo integral entre los signos en conflicto, en especial con el inscrito en la clase 30 de la
Clasificacion Internacional, no determind semejanza gréafica, fonética e ideoldgica susceptible de
inducir a error a los consumidores y ocasionar confusion, por ser los disefios muy caracteristicos
y diferentes, y en cuanto a los demas registros inscritos a favor de la oponente las listas de

productos son distintas y no se relacionan privando el principio de especialidad.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente, en el escrito de expresion de agravios,
argumentd que su representada tiene inscritos y en uso los signos marcarios La Fuente como
nombre comercial, La Fuente (disefio) en clase 5y Disefio Especial en clases 30 y 32 desde hace
mas de veinte afios. Considera, que en cuanto al analisis marcario existe gran similitud gréafica,
fonética e ideoldgica pues la marca solicitada contiene los vocablos La Fuente marca lider de su
representada que protege con su marca en clase 30 también hielo lo cual podria inducir a error a

los consumidores sobre el verdadero titular.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal en resoluciones anteriores y
sobre la registracion o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que para que prospere el
registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que
es cuando entre dos 0 mas signos se presentan similitudes graficas, fonéticas o conceptuales
(ideoldgicas), que hacen surgir el riesgo de confusion entre ellos, sea de caracter visual, auditivo
0 ideoldgico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes
serian los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a
la impresion de conjunto que despierten ambos signos, analizarlos sucesivamente pues lo que

importa es el recuerdo que el consumidor tendré de ellos en el futuro.

VOTO No. 1371-2009 Péagina 4



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Con respecto al caso que se analiza, considera este Tribunal que lleva razon el Registro al
declarar sin lugar la oposicion interpuesta por el apoderado de la empresa CENTRO NATURAL
LA FUENTE, S.A y acoger la inscripcion de la marca presentada por RECUERDOS DONA
ARACELLY R. A.S.A.

En este sentido, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “HIELO
LA FUENTE (DISENO)”, solicitado como un signo mixto pues se encuentra conformada por
palabras y un disefio, con la marca inscrita de la opositora “DISENO ESPECIAL™, en clase 30
como marca gréafica con un disefio como Unico elemento, para proteger y distinguir entre otros
productos hielo (folio 69) y considerandose que en lo referido al cotejo al estarse frente a una
marca mixta y una grafica, el elemento grafico resulta lo predominante a cotejar, este Tribunal
estima, que entre los signos cotejados no se presentan similitudes en grado de confusion, siendo

esto motivo para denegar la oposicion planteada por la empresa apelante.

Al analizarse los disefios, se advierte con claridad que no son semejantes, la marca solicitada la
conforma un disefio de un pequefio manantial con siete brotes de agua y sobre ellos tres cubitos
de hielo todo dentro de un circulo y en tonos azul, celeste y blanco colores sobre los que se
solicita reserva, ademas alrededor del disefio se colocan las palabras hielo en celeste y La Fuente
en azul, mientras que el disefio de la opositora semeja una pared con una bandera en la parte
superior derecha y en la inferior ramas de flores en la parte derecha una ventana de forma
semiovalada y al fondo un rio rodeado de arboles, por lo que contrario a lo argumentado por la
recurrente los disefios no constituyen un mismo concepto, es decir no se presenta entre ellos una

identidad ideologica.

QUINTO. En relacién a lo anterior, merece tenerse presente que segun se desprende de las
certificaciones registrales de folio constantes a folios 67 al 74, la titular de las marcas inscritas
hace una relacion del disefio y la denominacion “La Fuente” Unicamente en el registro nimero

110320, en clase 5 (folio 71) y que como sefiala la recurrente su marca lider es La Fuente y “...la
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mayoria de los consumidores la reconocen como LA FUENTE al momento de adquirir los
productos fabricados por ésta, al ser la marca que se ha publicitado en todos los medios de
comunicacion del pais...” ademas indica que su marca ha funcionado por muchos afios y ... es

reconocida por la mayoria del publico consumidor, por sus productos ‘“naturales” y

macrobioticos”...”

Consecuentemente, que los signos tanto en sus elementos gréficos e identidad ideoldgica sean
diferentes conlleva a descartar la posibilidad de riesgo de confusion o de asociacién, ya que no se
vislumbra posibilidad alguna que el consumidor, aunque se encuentre frente a los signos, pueda
interpretar que existe conexién entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser

inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos.

Por otra parte, al igual que lo sefialé el Registro estima este Tribunal que no puede acogerse lo
argumentado por la recurrente, en el sentido de que entre las marcas existe similitud grafica,
fonética e ideoldgica, pues el cotejo como se sefiald procede concretamente con la marca inscrita
en clase 30 que consiste en un Disefio Especial y no en las otras clases. En ese sentido, el articulo
24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo
30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las
similitudes y diferencias entre marcas, en su inciso e) dispone: “(...) €) Para que exista
posibilidad de confusién, 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 relacion entre ellos;...".

El inciso e) del citado articulo en relacion con el articulo 25 de la Ley de Marcas, y ademas, el
articulo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio, refieren al principio de especialidad en derecho marcario,

entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, segun el cual, un signo distintivo
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solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente

registro.

Este principio, como lo establecen los articulos citados, ademés del 8 de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos, es aceptado por nuestra legislacion, siendo coincidentes en enunciar
que, la prohibicidn se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos
0 servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al publico a error, respecto a una
marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Respecto al principio de
especialidad, se ha considerado caracteristico del Derecho de signos distintivos ya que: “La
marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relacion con un determinado
producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente
en el trafico econémico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos
siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusion.
(LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, Espafa, p.
153).

Por consiguiente, del analisis de los agravios esgrimidos por la recurrente, considera este
Tribunal gue los mismos no pueden ser de recibo, toda vez que dicho signo solicitado goza de
distintividad intrinseca y extrinseca y posee componentes diferenciadores en sus elementos
graficos con respecto a la marca inscrita en clase 30 de la opositora, que les permiten coexistir

registralmente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas
normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la
sefiora Flor de Maria Chacon Torres, en representacion de la empresa CENTRO NATURAL LA
FUENTE S.A., contra la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las
quince horas, quince minutos y cuarenta y cuatro segundos del ocho de julio de dos mil nueve, la

cual se confirma.
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SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 No. 8039 y 29 del
Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-]
publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via

administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara sin lugar el Recurso
de Apelacion presentado por sefiora Flor de Maria Chacon Torres, en representacion de la
empresa CENTRO NATURAL LA FUENTE S.A., contra la resolucion dictada por el Registro
de la Propiedad Industrial a las quince horas, quince minutos y cuarenta y cuatro segundos del
ocho de julio de dos mil nueve, la cual 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.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez
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DESCRIPTORES

Oposicion a la inscripcion de la marca
TG: Inscripcion de la marca

TNR: 00.42.38

VOTO No. 1371-2009

Pagina 9



