TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0622-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de nombre comercial “BARISTA CORNER” (Disefio)
BALI TRADING GROUP CORP., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-1372)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 265-2012

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

cinco minutos del primero de marzo de dos mil doce.

Recurso de apelacién interpuesto por el Licenciado Jorge Guzméan Calzada, mayor, casado una
vez, abogado, vecino de Escazl, San José, cédula de identidad numero uno- setecientos
veintinueve- cuatrocientos treinta y dos, en su condicién de apoderado especial de la sociedad
BALI TRADING GROUP CORP., organizada y existente bajo las leyes de las Islas Virgenes
Britanicas, en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece

horas con cuarenta y cinco minutos y cincuenta segundos del veintitrés de junio de dos mil once.
RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el
dia 18 de Febrero de 2011, el Licenciado Jorge Guzman Calzada, de calidades y condicion
dichas, solicitd la inscripcion del nombre comercial “BARISTA CORNER” (Diseiio), para
proteger y distinguir un establecimiento fabril y comercial que produce y comercia café , te,
cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu, sustitutos de cafe, harina y preparaciones hechas de cereales,
pan, pasteleria y confiteria, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal,

mostaza; vinagre, salsas (condimentos) ; especias; hielo.
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SEGUNDO. Que mediante resolucion de las trece horas con cuarenta y cinco minutos y
cincuenta segundos del veintitrés de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial
dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...)
SE RESUELVE: Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada (...) .

TERCERO. Que inconforme con la resolucién mencionada, en fecha 30 de Junio del 2011, el
Licenciado Guzman Calzada, en representacion de BALI TRADING GROUP CORP., presentd

recurso de apelacion contra la resolucion antes referida.

CUARTO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el trdmite que le corresponde y no
se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension de
los interesados, o0 a la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion fuera del plazo legal
toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no conté con el Organo Colegiado del 12 de
mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolucion que
se conoce en alzada relacion de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista con tal caracter

el siguiente:

1.- Que la marca de comercio “BARISTA” (DISENO), propiedad de la empresa GRANOS
SOCIEDAD ANONIMA, se encuentra inscrita segin namero de registro 179311, desde el 29
de agosto de 2008, vigente hasta el 29 de agosto de 2018, para proteger y distinguir: café, café
tostado y molido, bebidas a base de café, en clase 30 Nomenclatura Internacional (Ver folios 7 y
8).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra
Hechos con influencia para la resolucion de este asunto, que pudieren tener el caracter de No

Probados.
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TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS
ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvid
rechazar la inscripcion de la solicitud presentada por el apoderado de BALI TRADING
GROUP CORP., dado que corresponde a un nombre comercial inadmisible, por cuanto se
desprende de su analisis y cotejo con el signo inscrito “BARISTA” (DISENO), que existe
similitud grafica y fonética, la cual podria causar confusion en los consumidores, por lo que
afectaria el derecho de eleccion del consumidor y va en detrimento del esfuerzo de los
empresarios por distinguir sus productos a través de sus signos marcarios , violentando lo

establecido por el articulo 65y 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representacion de la sociedad apelante, alega en esencia que esta en total
desacuerdo con la decision tomada por el Registro de la Propiedad Industrial en virtud de que la
marca “BARISTA”(mixta) clase 30 registrada, es descriptiva en relacion con productos de café ,
por lo que carece de distintividad, ademas no es susceptible de apropiacidn exclusiva respecto a
dichos productos y no debi6 ser registrada aisladamente ; y el nombre comercial “BARISTA
CORNER?” (Diseiio) es suficientemente distintivo para diferenciar la procedencia empresarial y
el origen los productos que produce y comercia, no existiendo riesgo de confusion ni de
asociacion empresarial con la marca “BARISTA” (mixta). Agrega ademas que desde el punto de
vista grafico ambos signos son mixtos, siendo el disefio solicitado bastante distintivo y particular,
no existiendo riesgo de confusion ni de asociacion empresarial, asi también desde el punto de
vista fonético e ideoldgico, siendo que la parte denominativa del nombre comercial solicitado por

su representada es totalmente diferente.

Este Tribunal considera con respecto a los alegatos usados por el gestionante que la normativa
sobre signos distintivos es muy clara al negar la registracion de un signo y por ende, otorgarle la
proteccién que tal registro conlleva, cuando el nombre comercial solicitado sea similar a otro
anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusion o
riesgo de asociacion con la empresa o establecimiento comercial del titular o sus productos o

servicios, ello de conformidad con los articulos 65 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos
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Distintivos, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como nombre

comercial cuando ello afecte algin derecho de terceros o asimismo al pablico consumidor.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripcién de un nombre
comercial, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa
creencia, via asociacion mental, de que la empresa o el establecimiento comercial asi como los
productos o servicios que éstos brindan, crean que tienen un mismo origen 0 una misma
procedencia, lo que podria constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputacion
que pudieran ya haber alcanzado las empresas o establecimientos comerciales que le resulten

competidoras.

Como puede observarse, el contenido de las normas citadas, es claro, en el sentido, de que no es
registrable un nombre comercial cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito en cuanto
al origen empresarial y a los productos o servicios que uno y otro distingan sean también
idénticos o semejantes, toda vez que la misién del nombre comercial esta dirigida a identificar y
distinguir una empresa o un establecimiento comercial de otros, haciendo posible que el
consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente y para el caso de nombres
comerciales, el derecho exclusivo sobre éstos se adquiere por su primer uso en el comercio y

termina con la extincion de la empresa o el establecimiento que lo usa.

Realizada la confrontacion del nombre comercial solicitado “BARISTA CORNER” (Disefio) y
la marca inscrita “BARISTA” (Diseiio), observa este Tribunal que el término “BARISTA” se
constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, asi como en el factor topico, no
solo por encontrarse en una posicion donde resalta sobre todos los demas aspectos, lo que le
facilita una mejor percepcion por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se
dirige directamente su atencidn, sino que ademas, podria crearse de esta forma riesgo de
confusion por la identidad grafica, fonética y sobre todo ideoldgica que evoca el factor
preponderante antes dicho , sea el termino “BARISTA”, ademas de la similitud en la actividad,
la naturaleza, el giro comercial y los servicios prestados por ambas empresas, los cuales resultan

muy parecidos e intimamente relacionados, pues se encuentran dentro de estos el “café”.
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Ante este posible riesgo de asociacion y confusion entre los signos cotejados, la Ley obliga a
proteger el signo inscrito, en este caso, la marca inscrita, ello, de conformidad con lo dispuesto

en el articulo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusion de que no son atendibles
los alegatos esbozados por el apoderado de la empresa solicitante ya que debe partirse de que
no existe una distincion suficiente entre los signos enfrentados que permita su coexistencia
registral, por cuanto la semejanza entre ambos podria provocar un riesgo de confusion en el
consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos que se comercializaran en el
establecimiento cuyo nombre comercial se pretende inscribir, por lo que, se concluye que, las
disposiciones de los articulos 65, 66 y 68 en relacion con el articulo 8 inciso a) de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como asi se dispuso ,
por lo que procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacién presentado por la sociedad
BALI TRADING GROUP CORP., no siendo posible su coexistencia registral.

CUARTO. 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, y 29 del Reglamento
Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo
del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la via

administrativa se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelacion
interpuesto por el Licenciado Jorge Guzman Calzada, en su condicidon de apoderado especial
de la sociedad BALI TRADING GROUP CORP., en contra de la resolucién dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y cinco minutos y cincuenta
segundos del veintitrés de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, por lo que se

rechaza la inscripcion del nombre comercial “BARISTA CORNER”. Se da por agotada la via

Voto N° 265-2012 Pagina 5



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucion 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.

Norma Urefia Boza

Pedro Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora

Voto N° 265-2012 Pagina 6



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nombres Comerciales

TE. Solicitud de inscripcion del nombre comercial
TG. Categorias de Signos Protegidos

TNR. 00.42.22
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