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RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0170 TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca “CROWN”

CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 416-06)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°356-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, al ser las diez horas

cuarenta y cinco minutos del dieciocho de julio de dos mil ocho.

Recurso de Apelacion planteado por la Licenciada Laura Granera Alonso, mayor de edad,
casada, abogada, vecina de Escazl, cédula de identidad uno-novecientos noventa y cinco-
novecientos treinta y ocho, en su condicion de Apoderada especial de la empresa CROWN
PACKAGING TECHNOLOGY, INC. , una sociedad organizada y existente conforme
las leyes del Estado de Delaware y domiciliada en 11535 South Central Avenue, Alsip,
Illinois 60803, Estados Unidos de América, en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veinte de febrero de dos mil

ocho.
RESULTANDO
PRIMERO. Que en fecha dieciséis de enero del dos mil seis, la licenciada Indiana Corrales

Rodriguez, mayor, soltera, asistente legal, titular de la cédula de identidad ntimero uno- mil

ciento cuarenta-ciento once, en su condicion de apoderada especial de la empresa CROWN
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PACKAGING TECHNOLOGY, INC, solicito el registro de la marca de fabrica y
comercio “CROWN?”, en clase internacional 21, para proteger y distinguir: recipientes y
botellas vendido vacios, todos hechos de plastico o de una combinacion de plastico y de

otros materiales, con el plastico predominando.

SEGUNDO. Que mediante auto de las doce horas, veintidos minutos treinta y seis
segundos del tres de marzo de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial le
comunicé a la solicitante del registro, que se encontraba registrada la marca “CORONA” de

Loceria Colombiana, S.A., para proteger vajilleria.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronuncid con relacion a la objecion
sefialada y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolucion dictada a las nueve

horas del veinte de febrero de dos mil ocho, dispuso:

solicitud presentada (...). NOTIFIQUESE” .

...rechazar la inscripcion de

CUARTO. Que la Licenciada Laura Granera Alonso, de calidades y condicion indicadas,
impugn6, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelacion en subsidio, la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veinte de febrero de

dos mil ocho.

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 la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion

dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;
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CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Como hechos probados de

interés para la resolucion del presente asunto, se tiene el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de Loceria Colombiana,
S. A. se encuentra inscrita la marca “CORONA”, niimero de registro 144517, desde el 20
de febrero de 2004, vigente hasta el 20 de febrero de 2014, en Clase 21 de la nomenclatura

internacional, para distinguir: vajilleria. (Ver folio 28).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera
que no existen hechos con tal caracter, de importancia para la resolucion del presente

asunto.

TERCERO: EN RELACION A LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS
DEL APELANTE: En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial deneg6 la
solicitud de inscripcion del signo “CROWN?”, con fundamento en los literales a) del
articulo 8 de la Ley de Marcas, por cuanto, segin lo estim6 dicho Registro, se trata de un
término que presenta identidad con la marca inscrita “CORONA”, propiedad de Loceria
Colombiana, S.A., desde el 20 de febrero de 2004 y protegen productos similares en la

misma clase 21 internacional.

Por su parte, la sociedad recurrente destacd en su escrito de expresion de agravios, que es
desacertada la valoracion del Registro al indicar que las marcas cotejadas son confundibles
ya que estan en idiomas diferentes y su significado no constituye una palabra pegajosa o

asociativa como para darla en exclusiva a la empresa propietaria. Sefiala, que la marca de
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su representada solamente pretende usarse en el idioma espaiol logrando con esto
distintividad sobre los productos que distingue. Aduce la recurrente, que no hay peligro de
confusion o riesgo de asociacion empresarial pues los intereses de ambos son diferentes y

protegen productos diferentes.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de
confrontacion del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que al signo
solicitado, le es aplicable el inciso a) del articulo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como

marca cuando ello afecte algiin derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registracion de un signo y por ende,
otorgarle la proteccion que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a
otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de
confusion en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, dicho articulo 8
inciso a) expresa: “Articulo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningun
signo podra ser registrado como marca cuando ello afecte algun derecho de terceros, en
los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacion geogrdfica o una
denominacion de origen, registrada o en tramite de registro por parte de un tercero desde
una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con

estos, que puedan causar confusion al publico consumidor.”

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y
los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que

se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.
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Relativo a la marca solicitada “CROWN” y la ya inscrita “CORONA”, debe sefialarse que
las mismas son denominativas, no presentan ningun elemento figurativo ni grafia especial
que diferencie una de otra. Realizado el cotejo entre ambos signos, se advierte que grafica 'y
fonéticamente resultan diferentes, pues se visualizan y pronuncian diferente. Sin embargo,
en lo relativo a la confusion ideologica, que surge cuando la representacion o evocacion a
una misma o semejante cosa, caracteristica o idea, en las marcas contrapuestas, puede
impedir o impide al publico consumidor distinguir a una marca de la otra, estima este
Tribunal, que entre los signos analizados existe identidad y por ende probabilidad de que
los consumidores sean inducidos a error, toda vez que dichos signos evocan, segun su
denominaciéon, a un mismo vocablo “corona”. El hecho de que el signo
solicitado”’CROWN?” se encuentre escrito en un idioma diferente al espafiol, no lo convierte
en un signo inconfundible, como lo estima la recurrente, pues la traduccion del término al
castellano es transparente y de comprension para el consumidor promedio, ya que ademas,
en el escrito de expresion de agravios a folio 33 al 36, recordando la importancia de la
valoracion de las marcas dentro del entorno en que se usan, sefala la recurrente que “ la
marca de mi representada solamente pretende usarse en el idioma espariol” y en el escrito
de solicitud de registro de folio 1 del expediente, se indica que el signo solicitado se traduce
como CORONA en espaiiol, por lo que es claro que entre ambos signos coinciden el mismo
elemento denominativo preponderante, existiendo asi, dada la manifestacion del uso que se
le dard, identidad gréfica, fonética e ideoldgica capaz de inducir a confusion al publico

consumidor.

Advertida una correspondencia entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para
impedir su inscripcion, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos
similares a los protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos
homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar

la similitud que se presenta, o el impacto grafico, fonético e ideoldgico que producen los
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signos confrontados, lo que impide la concesion de la marca solicitada y por ende, como
contrario a lo alegado por la empresa recurrente su coexistencia podria crear confusion en

el consumidor.

Todo lo anterior, se cifie a la regla del articulo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: “Para que exista posibilidad de confusion,
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... " .

QUINTO. Asi, otro elemento relacionado con la confundibilidad que se provoca entre las
marcas cotejadas apunta a los productos que protegen y distinguen cada una de ellas. En
este sentido, se nos presenta que tanto la marca inscrita como la solicitada protegen una, sea
la marca “CROWN?” “recipientes y botellas vendidos vacios, todos hechos de plastico o de
una combinacion de plastico y de otros materiales, con el plastico predominando”, y la otra
“CORONA”, previamente inscrita “vajilleria”, advirtiéndose, que uno de los productos
que pretende proteger la solicitada es recipientes, término genérico cuyo significado hace
referencia a un utensilio destinado a guardar algo, donde se puede incluir la vajilleria que
como todos conocemos, son recipientes que alojan alimentos o liquidos, lo que
indudablemente se da una similitud con los productos que protege la marca inscrita.
Ademas, ha de tenerse presente, que tanto los productos protegidos como los enlistados por
la solicitante, dentro de la actividad mercantil, son productos considerados de empleo
masivo y adquiridos por toda clase de publico, aspecto que propicia un riesgo de confusion
en el consumidor medio, al pretenderse proteger con el signo, tal y como se solicita,
productos similares o bien relacionados a los de la marca inscrita, ya que dentro de las

vajillas existen diversidad de formas y materiales, incluido el plastico.
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Tal situacion eleva las probabilidades de suscitar un riesgo de confusion indirecta en el
consumidor, ya que al tratarse de productos similares, existe probabilidad de que se
expendan en los mismos establecimientos y podrian coincidir de estar expuestos al mismo
tiempo en los puntos de venta, y puede suceder que el comprador de los productos les
atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial comun por la
similitud que guardan los términos. En relacion a la confusion indirecta, el autor Manuel
Lobato senala que “... se presenta cuando el consumidor, aun sabiendo que las marcas son
distintas y de distinta fuente productiva, cree injustificadamente que existe algun vinculo
juridico (licencia, pertenencia a un grupo de sociedades, etc.) entre los titulares de las
marcas en conflicto. (...).” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, De
Marcas, Civitas Ediciones, S. L., Madrid, Espaifia, 2002, p. 288).

Consecuentemente, merece tener presente que la mision del signo marcario, esta dirigida a
distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los
diferencie sin que se confunda, de ahi, que la normativa marcaria, reconoce la distintividad
como el requisito basico que debe cumplir todo signo que pretenda proteccion registral.
Dicha cualidad la recoge el articulo 2° de la citada Ley, en la definiciéon de marca, por lo
que la marca por imperativo debe cumplir con su funcioén diferenciadora, para proteger a
los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los
productos idénticos o similares de un productor de los del otro, tal y como lo establece,
ademas, el articulo 15, Seccién Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, ratificado
por Costa Rica mediante la ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, con el objeto de que al
ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor conozca su origen, la calidad y
condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusion. De forma que, lo que

la legislacion marcaria pretende es evitar la confusion, prohibiéndose el registro de marcas

Voto No0.356-2008 Pagina 7



i i
PR AR
ARy WA

TRIBLIMAT. RECESTIAI
ANMINIETRATIVO

idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, un signo debe ser capaz, tanto

intrinseca como extrinsecamente, de individualizar a un determinado producto.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones,
citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones
prohibitivas del articulo 8° literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,
fundamentacion normativa de la resolucion apelada, es aplicable en este caso, por lo que
procede declarar sin lugar el recurso de Apelacion interpuesto por la empresa CROWN
PACKAGING TECNOLOGY INC,, en contra de la resolucion dictada por la Direccion
del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veinte de febrero de dos mil

ocho, la cual se confirma.

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 2° del Reglamento Organico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo,
Decreto Ejecutivo N° 30363-]J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la via

administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que
anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por la Licenciada Laura
Granera Alonso, en su condicion de apoderada especial de la empresa CROWN
PACKAGING TECNOLOGY INC., en contra de la resolucion dictada por la Direccion
del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veinte de febrero de dos mil

ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia
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de esta resolucion que se dejardn en los registros que al efecto lleva este Tribunal,

devuélvase el expediente a la Oficina de origen. NOTIFIQUESE.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durdan Abarca M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez M.Sc. Priscilla Soto Arias

El que suscribe, Enrique Alvarado Valverde, en calidad de Presidente del Tribunal
Registral Administrativo, hago constar, que la M.Sc. Priscilla Soto Arias, a pesar de que
estuvo presente en la votacion de este asunto, no firma la resolucion por encontrarse fuera

del pais.
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DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.
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