TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0911-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de comercio “ROKEX”
MARKATRADE INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-6914)

VOTO No. 566-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cuarenta

minutos del veintitrés de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado CRISTIAN CALDERON CARTIN,
abogado, vecino de San José, con cédula de identidad nimero 1-800-402, en su condicion de
apoderado especial de la empresa MARKATRADE INC., contra de la resolucién dictada por
el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas, veintitrés minutos con treinta

segundos del veintitrés de octubre de dos mil catorce.
RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el
dia 12 de agosto del 2014 a las 14:27:45 horas, el sefior CRISTIAN CALDERON
CARTIN, apoderado especial de la empresa MARKATRADE INC, present¢ la solicitud de
inscripcion de la marca de comercio “ROKEX ” para proteger y distinguir: Productos
farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebes, complementos
nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apdsitos; material
para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales

dafinos, fungicidas, herbicidas, en clase 05 internacional.

VOTO No. 0566-2015 Pagina 1



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

SEGUNDO. Que mediante resolucién de prevencion dictada a las 09:56:21 horas del 19 de
agosto del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objeté a la referida solicitud
marcaria, por estar inscrita la marca: ROZEX” propiedad de GALDERMA S.A, bajo el
registro nimero 76888, inscrita el 29/08/1991 y vence 29/08/2021, para proteger en clase 05: ™
Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desdrdenes en la piel. Segun el Registro en
ambos signos, el denominativo es casi idéntico, ROZEX-ROKEX, comparten cuatro de las
cinco letras de la marca inscrita y se pronuncian casi igual, por lo que se determind que existe
una similitud grafica y fonética, careciendo de elementos distintivos que lo particularicen o
diferencien y le vuelvan inconfundible en el mercado, siendo que el signo se encuentra
contenido en la marca registrada. Continua manifestando el Registro, los productos a proteger
por ambos signos, pertenecen a la misma clase, y los productos registrados se encuentran
contenidos en la marca solicitada.

En virtud de lo expuesto el Registro le advierte al solicitante que su propuesta, no es
susceptible de inscripcion registral.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06
de octubre de 2014, el Licenciado Cristian Calderdn Cartin, se refiri6 a las objeciones
prevenidas e indico: “los signos protegen y distinguen productos completamente diferentes, lo
que permite la aplicacion del principio de especialidad, esto por la limitacion presentada a la
lista de productos [un hipolipemiante, que es un farmaco miembro de la familia de las
estatinas, usando para disminuir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares, en

clase 05 internacional]

CUARTO. Mediante resolucion dictada a las once horas, veintitrés minutos con treinta
segundos del veintitrés de octubre de dos mil catorce, el Registro de Propiedad Industrial

resolvié en lo conducente: “[...] Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada. [...].”
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QUINTO. Inconforme con la resolucion mencionada el Licenciado CRISTIAN
CALDERON CARTIN, apoderado especial de la empresa MARKATRADE INC, interpuso
el dia 5 de noviembre de 2014 en tiempo y forma el recurso de apelacion y expreso agravios el

20 de mayo del 2015, por lo que conoce este Tribunal.

SEXTO. Por resolucién dictada a las nueve horas, treinta y siete minutos con cuarenta y siete
segundos del diez de noviembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial

resolvio: “[...J Admitir el Recurso de Apelacion ante el Tribunal Registral Administrativo

[...]J.”

SETIMO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo
actuado, por lo que se dicta esta resolucion dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones

de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como
unico hecho con tal caracter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el
Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fabrica y

comercio:

“ROZEX” propiedad de GALDERMA S.A, bajo el registro nimero 76888, inscrita el
29/08/1991 y vence 29/08/2021, para proteger en clase 05: Preparaciones farmacéuticas para

el tratamiento de desordenes en la piel.
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
encuentra hechos con este caracter que sean de relevancia para el dictado de la presente

resolucion.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad
Industrial rechazo el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita
la marca de fabrica y comercio “ROZEX” propiedad de GALDERMA S.A, bajo el registro
nimero 76888, inscrita el 29/08/1991 y vence 29/08/2021, para proteger en clase 05:
Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desérdenes en la piel, productos que estan
relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su
denegatoria el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No.

7978, y el articulo 24 del reglamento de la ley.

Por su parte el aqui apelante, expresa como agravios: Que la limitacion a la lista de productos
de la marca solicitada elimina el riesgo de confusién en el consumidor, y ello hace que los

signos no presenten semejanzas en aplicacion del principio de especialidad marcaria.

CUARTO. DELIMITACION DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo
del registro fue que de autorizarse la presente inscripcion marcaria, por las similitudes entre
uno y otro signo se podria provocar un riesgo de confusién o un riesgo de asociacion entre 1os

consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gréfico, fonético e

ideolégico) de las marcas contrapuestas, con el propdsito de determinar su eventual
coexistencia, conforme a lo dispuesto en los articulos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros
Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del
Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante
el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS
MARCAS. Asi las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, asi
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como el proceso de confrontacion de los signos enfrentados, con la fundamentacion normativa
que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le
son aplicables los incisos a) y b) del articulo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,
No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello

afecte algun derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El articulo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que
ningdn signo podra ser registrado como marca cuando ello afecte algin derecho de terceros,
configurandose tal prohibicion conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que
se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en tramite de registro;
si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos

0 productos puedan causar riesgo de confusion o riesgo de asociacion al publico consumidor.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho
primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serian
los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la
impresion de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos
sucesivamente y nunca en forma simultanea (pues lo que importa es el recuerdo que el
consumidor tendra de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del articulo 24 del
Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar mas importancia a las

semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe sefialar, entonces, que el cotejo_marcario se integra por el

derecho del titular de un signo, a la individualizacion de su producto, servicio o

establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en cotejo son:
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SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA
ROKEX ROZEX

Clase 05: un hipolipemiante, que es un |Clase 05: Preparaciones farmacéuticas para el
farmaco miembro de la familia de las fratamiento de desordenes en la piel.
estatinas, usando para disminuir el colesterol

y prevenir enfermedades cardiovasculares.

En el presente caso, desde el punto de vista gréafico tal como lo indico el Registro de la
Propiedad Industrial, los signos en conflicto “ROKEX” y “ROZEX”, comparten 4 de sus
letras las cuales estdn acomodadas de manera similar lo que hace que exista similitud. Las
diferencias son minimas, radica en las letras “K” y “Z” de la silaba final de cada signo, de
manera que el pablico consumidor podria no atender esa minima diferencia e incurrir en
confusidn, pues el signo solicitado no cuenta con una carga diferencial suficiente frente a la
marca registrada, la diferencia apuntada no es suficiente para distinguirlos e individualizarlos
dentro del mercado, lo que puede confundir al consumidor promedio, méas aun si los productos
son similares o relacionados como en el caso bajo examen donde las marcas distinguen
productos dirigidos a la salud humana, que se comercializan en los mismos lugares.
Obsérvese como los signos presentan similitud grafica al compartir las mismas letras en una
comun ubicacidn espacial. Debemos recordar que en la mayoria de las personas el 0jo no es un
registrador exacto del detalle visual (“K” y “Z”), y que el recuerdo de las marcas se basara en

una impresion general, no en la diferencia minima de las letras citadas.

Fonéticamente la pronunciacién o vocalizacion de cada signo es muy similar, esto sumado a la
identidad gréafica denota la gran similitud de los signos, careciendo de distintividad el signo

solicitado. La expresion sonora de “ROKEX” y “ROZEX” impacta similarmente en el

auditor.
Ideoldgicamente los signos no evocan idea alguna capaz de relacionarse, pues se trata de

signos de fantasia.
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Ahora bien, el articulo 24 del Reglamento sefiala en su inciso e): “/...] 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. /...] 7, ante esta disposicion reglamentaria lo
que procede es analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados
ya gue en cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente, este es un punto medular a

efecto de determinar la procedencia de lo pedido.

Precisamente, las reglas establecidas en la norma citada persiguen evitar la confusion del
consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro lado, el hacer
prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad,
que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios
idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusion,
principios que precisamente se encuentran en el articulo 25 de la Ley de Marcas de repetida

cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en un primer plano, los
productos que protegeria y distinguiria la marca solicitada serian: un hipolipemiante, que es
un farmaco miembro de la familia de las estatinas, usado para disminuir el colesterol y
prevenir enfermedades cardiovasculares, y la marca inscrita protege dentro de su lista
preparaciones farmaceuticas para el tratamiento de desérdenes en la piel. Como podemos
observar los productos que las marcas protegen y distinguen estan relacionados entre si al estar
dirigidos al sector de la salud de las personas. De ahi que se puede dar la existencia de un
riesgo de confusion entre los signos en cotejo. La posibilidad de ese riesgo de confusion se
determina ademas, porque los productos que ambas marcas protegen, convergen en los canales

de distribucion, obtencién y tipo de consumidor.
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La administracion registral ante la solicitud de signos que tengan relacion con la salud
humana, debe ser mas rigurosa en su analisis, ya que precisamente esta de por medio la salud
publica y en signos tan semejantes en el plano grafico y fonético, podria confundir al

consumidor en detrimento de sus propios intereses.

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 los productos de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita, lo que
impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste

permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En esta relacion no sélo se advierte una similitud desde una perspectiva gréafica, fonética e
ideoldgica como bien lo establecio el Registro en la resolucion recurrida, y en aplicacion
ademas del articulo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por si es motivo
para impedir la inscripcion solicitada, sino que también podria producirse un riesgo de
confusion para el publico consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se
advierte una identidad y una relacién entre los productos que pretenden protegerse y
distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la marca inscrita, como ya
quedd expuesto con anterioridad.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusidn y un riesgo de asociacion entre
los signos cotejados por encontrarse inscrita las marca de fabrica y comercio “ROZEX, y que
de permitirse la inscripcién de la marca solicitada “ROKEX”, se quebrantaria con ello lo
estipulado en el articulo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los
agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso
de apelacion interpuesto por el Licenciado CRISTIAN CALDERON CARTIN, en su
condicion de apoderado especial de la empresa MARKATRADE INC., contra de la

resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas, veintitrés
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minutos con treinta segundos del veintitrés de octubre de dos mil catorce, la que en este acto

se confirma.

SEXTO. 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, No. 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de
Apelacion interpuesto por el Licenciado CRISTIAN CALDERON CARTIN, en su
condicion de apoderado especial de la empresa MARKATRADE INC., contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas, veintitrés
minutos con treinta segundos del veintitrés de octubre de dos mil catorce, la cual en este acto
se confirma, denegandose la inscripcidn del signo solicitado “ROKEX” en clase 5. Se da por
agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucién 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 Urena Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33
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