TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0807-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fabrica y comercio “VIDA LA FLORIDA”
PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-4027)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0336 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas con

cincuenta minutos del doce de abril del dos mil trece

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, abogado, vecino
de San José, cédula de identidad nimero 09-012-480, en su condicion de apoderado generalisimo
sin limite de suma de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y siete

minutos con cuarenta y nueve segundos del dieciséis de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 02 de Mayo del 2012, el Licenciado Luis Manuel Castro Ventura, abogado,
vecino de San Jose, portador de la cédula de identidad ndmero 1-817-470, en su condicion de
apoderado especial de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, presentd solicitud de
inscripcion de la marca de fabrica y comercio “VIDA LA FLORIDA”, en clase 32
internacional, 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, bebidas saborizadas y bebidas saborizadas que contienen leche, bebidad a

base de suero de leche, horchata.”
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I1. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolucion de las catorce horas, cuarenta
y siete minutos con cuarenta y nueve segundos del dieciséis de julio de dos mil doce, dispuso
rechazar la inscripcion de la solicitud presentada, por contravenir el articulo 8 d) de la a Ley de

Marcas y otros Signos Distintivos.

I11. Que inconforme con la citada resolucion, la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A,,

para el dia 26 de Julio de 2012, interpuso recurso de revocatoria con apelacion en subsidio.

IV. Que mediante la resolucién de las once horas, treinta y nueve minutos con cuarenta y siete
segundos del treinta y uno de julio de dos mil doce, se resuelve: “l) Se revoca parcialmente la
resolucion recurrida, Unicamente respecto a la inadmisibilidad del signo por el nombre
comercial FLORIDA DISTRIBUIDORA (disefio) registro 148827, propiedad de Distribuidora
la Florida S.A., respecto a todo lo deméas de mantiene incélume y se Declara sin lugar el
Recurso de Revocatoria confirmdndose la resolucion en sus extremos.”. Posteriormente, en
resolucion de la misma hora y fecha se admitié el recurso de apelacion y por esa circunstancia

conoce este Tribunal.

V. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion fuera del plazo legal toda
vez que el Tribunal Registral Administrativo no contd con el Organo Colegiado desde el 12 de
mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suérez Baltodano, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos
probados en la resolucion venida en alzada, este Tribunal tiene como hecho probado con tal
caracter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se

encuentran inscritas las siguientes marcas:

1.- Nombre comercial: “FLORIDA DISTRIBUIDORA (Disefio0)”, bajo el registro nimero
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148827, en clase 49 de la Clasificacion Internacional de Niza, perteneciente a la compaiiia
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A, inscrita desde el 03 de agosto de 2004, para proteger
en clase 49 un establecimiento comercial dedicado a producir, envasar, empacar, comercializar,
distribuir y vender bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras no
alcohdlicas, bebidas y zumo de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones
para hacer bebidas. Ubicado en Echeverria, Distrito Segundo de Belén, Canton Sétimo de la
Provincia de Heredia. (Ver folios 42 y 43)

2.- Nombre comercial: “FLORIDA Capitales (Disefio)”, bajo el registro nimero 149260, en

clase 49 de la Clasificacion Internacional de Niza, perteneciente a la empresa FLORIDA
CAPITALES S.A, inscrita desde el 27 de agosto de 2004, para proteger un establecimiento
comercial dedicado a producir, envasar, empacar, comercializar, distribuir y vender bebidas de
todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas, bebidas y zumo
de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas. Ubicado
en Echeverria, Distrito Segundo de Belén, Canton Sétimo de la Provincia de Heredia. (Ver folios
44y 45)

3.- Nombre comercial: “FLORIDA”, bajo el registro numero 111010, en clase 49 de la

Clasificacion Internacional de Niza, perteneciente a la compafila FLORIDA ICE AND FARM
COMPANY S.A, inscrita desde el 18 de diciembre de 1998, para proteger en clase 49
internacional, un establecimiento comercial dedicado a producir, envasar, empacar, distribuir y
vender cerveza. Ubicado en Echeverria, Distrito Segundo de Belén, Canton Sétimo de la

Provincia de Heredia. (Ver folios 46 y 47)

4.- Nombre comercial: “FLORIDA ICE AND FARM CO. S.A”, bajo el registro nimero

39190, en clase 49 de la Clasificacion Internacional de Niza, perteneciente a la compafiia
FLORIDA ICE & FARM COMPANY S.A, inscrita desde el 10 de julio de 1969, para proteger
un establecimiento comercial dedicado al comercio de bebidas alcohdlicas, no alcohdlicas, hielo
y otros. Ubicado en Echeverria, Distrito Segundo de Belén, Canton Sétimo de la Provincia de
Heredia. (Ver folios 48 y 49)
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5.- Nombre comercial: “FLORIDA BEBIDAS (DISENO)”, bajo el registro nimero 149535,
en clase 49 de la Clasificacion Internacional de Niza, perteneciente a la compafiia FLORIDA

BEBIDAS S.A, inscrita desde el 02 de septiembre de 2004, para proteger un establecimiento
comercial dedicado a producir, envasar, empacar, comercializar, distribuir y vender bebidas de
todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas Yy otras bebidas no alcohdlicas, bebidas y
zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.
Ubicado en Echeverria, Distrito Segundo de Belén, Canton Sétimo de la Provincia de Heredia.
(Ver folios 50 y 51)

6.- Nombre comercial: “FLORIDA PRODUCTS?”, bajo el registro numero 38999, en clase 49

de la Clasificacion Internacional de Niza, perteneciente a la compafiia FLORIDA PRODUCTS
S.A, inscrita desde el 7 de Mayo de 1969, para proteger un establecimiento comercial dedicado

al comercio de refrescos y alimentos. (Ver folios 52 y 53)

7.- Marca de fabrica y comercio: “VIDA”, bajo el registro nimero 74799, en clase 32 de la

Clasificacion Internacional de Niza, perteneciente a la compafiia PRODUCTORA LA
FLORIDA S.A, inscrita desde el 27 de febrero de 1991, para proteger y distinguir: “Alimentos
en forma licuable para ser ingeridos como bebidas, bien sea a base de productos naturales o

sintéticos y cualesquiera mezcla o combinaciones de los mismos. (Ver folios 54 y 55)

6.- Mediante certificacién expedida por el Notario Publico William Fernandez Sagot, se acredita
que las empresas PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, DISTRIBUIDORA LA FLORIDA
S.A 'y FLORIDA BEBIDAS S.A, pertenecen a un mismo grupo de interés economico,

documento visible a folio 14 y 29 del expediente de marras.

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

probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial
denego el registro de la marca de fabrica y comercio “VIDA LA FLORIDA”, dado que

corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, tal y como se desprende de su
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analisis y cotejo con los nombres comerciales registrados, en virtud de que éstos protegen los
mismos productos o giros comerciales que el solicitado y por comprobarse que existe similitud,
siendo inminente el riesgo de confusion en el consumidor, de tal forma que al coexistir los signos
en el comercio se estaria afectando el derecho de eleccion del consumidor, al no existir
distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas y se estaria socavando el
esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos, por lo que se observa que la marca
propuesta transgrede el articulo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. argumentd en su manifiesto de
apelacion, que su representada es una empresa nacional lider en la fabricacién de cervezas y
otras bebidas alcohdlicas y no alcohdlicas de gran aceptacion y reconocimiento entre el puablico
consumidor costarricense y extranjero. Asimismo indica que el registro deniega su solicitud
haciendo un andlisis rapido del distintivo de su representada, sin que tomara en cuenta
elementos caracteristicos que le proporcionan la distintividad requerida para ser objeto de
proteccién registral. Por otra parte, no se tomd en cuenta las diferencias entre los productos
protegidos por las marcas en cuestion y el segmento del mercado de cada uno. Continua diciendo
que el distintivo base de este rechazo data del afio 1969, y su representada tiene inscrito un
nombre comercial desde 1998, es decir, dichos distintivos han coexistido registral vy
comercialmente por mas de 14 afios, situacion que no ha sido obstadculo comercial para el
desarrollo de las empresas involucradas, ni tampoco FLORIDA PRODUCTS S.A, ha
manifestado alguna inconformidad al respecto. Aunado a lo anterior expresa que el Registro
olvidé aplicar el Principio de Especialidad, y que la marca de su representada y el nombre
comercial base de este rechazo tienen suficientes diferencias gréaficas, fonéticas e ideoldgicas que
permiten su pacifica coexistencia registral y se apoya en jurisprudencia de la Seccién Tercera del

Tribunal Superior Contencioso Administrativo; de la Sala Tercera Espafiola, y de este Tribunal.

Por otra parte, indica que la marca propuesta pertenece a una familia de marcas, dado que su
representada y el grupo economico al cual pertenecen, tienen inscrito ante el Registro de la
Propiedad Intelectual una gran cantidad de marcas que incluye el término “Florida”, que de

ninguna manera podria causar confusion con relacion a los productos que desea proteger, por lo
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que queda demostrado que la marca VIDA LA FLORIDA cumple con los requisitos para obtener
proteccion registral. Por lo anterior solicita revocar la resolucion apelada y ordenar la
continuacion de los tramites de inscripcion del distintivo VIDA LA FLORIDA en clase 32.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal en principio comparte el
criterio vertido por parte del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a la irregistrabilidad
de la marca solicitada, en virtud de que “VIDA LA FLORIDA”, presenta similitud grafica,
fonética e ideoldgica, con el nombre comercial “FLORIDA PRODUCTS”, considerando que
violenta el articulo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que refiere a
marcas inadmisibles por derechos de terceros que en lo de interés establece que: “Ningiin signo
podra ser registrado como marca cuando ello afecte algun derecho de terceros, en los
siguientes casos, entre otros: (...,) d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion,
por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el pais por un tercero

desde una fecha anterior.(...).”

No obstante, es preciso indicar algunos aspectos que hacen que este Tribunal difiera de lo
resuelto por el Registro. En primer lugar corresponde al cotejo que se realizé entre el signo
propuesto con las marcas comerciales inscritas. De ello se desprende que la marca “FLORIDA
DISTRIBUIDORA”, esta protegida bajo el registro nimero 148827, tal y como lo considero la
resolucion del Registro, pero a folios 14 y 29 del expediente de marras, se logra acreditar con la
certificacion expedida por el Notario Publico William Fernandez Sagot, que DISTRIBUIDORA
LA FLORIDA S.A, titular de esa marca y la solicitante, pertenecen a un mismo grupo de interés
econémico, por lo que la actividad comercial que se despliegue de ellas no lesionaria los
intereses de la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A y por ende no aplicaria en este

caso el articulo 8 de la ley de Marcas.

En segundo lugar, para el caso que nos ocupa, dicho grupo de interés econdémico es propietario
del nombre comercial LA FLORIDA (v.f 46) para proteger un establecimiento comercial
dedicado a producir, envasar, empacar, distribuir y vender cerveza y de la marca VIDA (v.f. 54),

para proteger alimentos en forma licuable para ser ingeridos como bebidas.
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De lo anterior se colige que la marca de fabrica y comercio “VIDA LA FLORIDA”, solicitada
por el representante de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, en clase 32 de la
Clasificacion Internacional de Niza para proteger y distinguir: “Cervezas; aguas minerales y
gaseosas Yy otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes, y otras
preparaciones para elaborar bebidas, bebidas saborizadas y bebidas saborizadas que contienen
leche, bebidas a base de suero de leche, horchata. , va a ser utilizada dentro del mismo grupo de
interés econdémico que ya utiliza el término “Florida” dentro de sus marcas para distinguir

cervezas.

Bajo ese analisis que se sale del estrictamente formal realizado por el Registro y que avala en un
principio este Tribunal, ya que se hizo el estudio de los signos desde la Optica de su cotejo, la
resolucion pareciera que debe ser confirmatoria. Pero si se aplica el principio de especialidad
regulado en el articulo 89 de la Ley de rito y en aplicacion también del articulo 18 de ese mismo

cuerpo normativo que establece en lo que interesa:

“(...) Cuando no se justifique una negacion total del registro solicitado o la oposicion
presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusion,
el registro podra concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en
la solicitud, o concederse con una limitacién expresa para determinados productos o

servicios.(...)"

Bajo ese entendimiento, en lo que corresponde exclusivamente a cervezas, el signo solicitado no
presenta riesgo de confusién con relacion a los productos que comercializa la compafiia
FLORIDA PRODUCTS S.A, a través del nombre comercial FLORIDA PRODUCTS, ya que
el consumidor puede hacer una distincion entre refrescos que son los que expende esa sociedad
con las bebidas alcohdlicas y concretamente “CERVEZAS”, que es uno de los productos que
pretende proteger la solicitante. Por lo que respecto a cervezas, este Tribunal considera que no
se da un riesgo de confusion entre el signo solicitado y el nombre comercial FLORIDA
PRODUCTS, que segun certificacion a folio 52 es un establecimiento dedicado Unicamente al

comercio de refrescos y alimentos.

VOTO N° 0336 -2013 Pagina 7



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Ademas, en el caso en cuestion se dan dos elementos alrededor de cervezas que permiten evitar
ese riesgo de confusion: el primero es la distincion entre refrescos y cervezas, productos en este
caso débilmente relacionados. El segundo, corresponde a que entre los signos se distingue el
elemento “VIDA” que frente a los productos que se pretende distinguir y en este caso limitado a
cerveza, viene a constituir un componente diferenciador que permitiria la convivencia de

ambos, por lo menos en lo que respecta a ese producto, sea cerveza.

No asi respecto de los demas productos solicitados que son bebidas no alcoholicas, porque aqui
si se generaria un riesgo de confusion, por ser algunos idénticos y otros relacionados con el
signo inscrito, y en este caso el término VIDA no es suficientemente distintivo frente al término
FLORIDA que es comun y central en estas marcas. Lo anterior con fundamento en el articulo 24
del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que da mayor importancia a las
semejanzas que a las diferencias, por lo que conforme a ello hay riesgo de confusién respecto al
nombre comercial inscrito FLORIDA PRODUCTS.

Por las consideraciones dadas por parte de este Tribunal y con fundamento en los articulos 89 y
18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que corresponde es acoger parcialmente
el recurso de apelacion interpuesto por el representante de la empresa PRODUCTORA LA
FLORIDA S.A, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a
las catorce horas, cuarenta y siete minutos con cuarenta y nueve segundos del dieciséis de julio
de dos mil doce, la que en este acto se revoca parcialmente para que el Registro de la Propiedad
Industrial, continde el tramite de inscripcion de la marca de fabrica y comercio “VIDA LA
FLORIDA” en clase 32 internacional, pero restringida la lista de productos Gnicamente para
proteger cerveza. En todo lo demas queda incélume dicha resolucion.

QUINTO. 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-J
publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via

administrativa.
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara
parcialmente con lugar el Recurso de Apelacion formulado por el Licenciado Manuel E. Peralta
Volio, apoderado de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y siete
minutos con cuarenta y nueve segundos del dieciséis de julio de dos mil doce, la cual se revoca
parcialmente, para que se continte con el trdmite de inscripcion de la marca de fabrica y
comercio “VIDA FLORIDA”, en clase 32 de la Clasificacion Internacional de Niza pero
limitada a la proteccion de CERVEZAS. En todo lo demas queda incélume la resolucion
apelada y se confirma la denegatoria de la inscripcién de la marca para 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, bebidas saborizadas y bebidas saborizadas que
contienen leche, bebidas a base de suero de leche, horchata, en aplicacion del articulo 8 inciso
d) de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos. 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.
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RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0807-TRA-PI

Solicitud de inscripciéon de marca (VIDA LA FLORIDA),
PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4027-2012)

[Subcategoria: Marcas y otros signos]

VOTO N°0049-2014

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

veinticinco minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce.

Correccién de oficio del error material cometido en el VVoto N° 0336-2013, dictado dentro del

presente expediente.

Redacta el Juez Suéarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

UNICO. Visto el error material que contiene el Voto N° 0336-2013, emitido por este Tribunal
a las nueve horas con cincuenta minutos del doce de abril de dos mil trece, visible al folio
setenta y ocho, en el cual se consignd equivocadamente dentro del POR TANTO, en linea
siete “VIDA FLORIDA”, por lo que con fundamento en los articulos 157 de la Ley General
de la Administracion Puablica y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral
Administrativo, Decreto Ejecutivo numero 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el

Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el mismo, siendo lo
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correcto “VIDA LA FLORIDA”.

POR TANTO
Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en la linea siete
del folio setenta y ocho del expediente, del Voto N° 0336-2013, para que se lea dentro de su

POR TANTO correctamente como sigue: “VIDA LA FLORIDA”. En todo lo demaés, se
mantiene incélume dicha resolucion.- NOTIFIQUESE.-

Norma Urena Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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