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apelante
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Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N°610-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las doce horas

del ocho de junio del dos mil nueve.

Recurso apelaciéon presentado por el sefior Victor Jovel Rojas Gamboa, mayor de edad,
casado una vez, farmacéutico, vecino de Desamparados, cédula de identidad ndmero uno-
ochocientos treinta y siete-setecientos sesenta y cinco, en su condicion de apoderado general
sin limite de suma de la empresa COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona juridica tres-ciento uno-
cero uno cero dos siete ocho8, domiciliada en Cartago, San Diego de Tres Rios, 800 metros
oeste de la plaza de deportes, Republica de Costa Rica, en contra de la resolucion dictada por
la Subdireccion del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos,

diecinueve segundos del veintiseis de junio del dos mil ocho.

RESULTANDO
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PRIMERO. Que en fecha cuatro de abril del dos mil seis, el sefior George Durman Esquivel,
en representacion de PERSONAL CARE C. A. SOCIEDAD ANONIMA, present6 solicitud
de inscripcion de la marca de fabrica y comercio “FAMIBELLE”, para proteger y distinguir

crema de manos y crema de cuerpo, en clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza,

SEGUNDO. Que los edictos para oir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La
Gaceta, los dias veinte, veintiuno y veinticuatro de julio del dos mil seis, Gacetas numeros
ciento cuarenta, ciento cuarenta y uno y ciento cuarenta y dos, la Licenciada Ana Marcela
Rojas Gamboa, mayor soltera, administradora de recursos humanos, costarricense, titular de la
cédula de identidad nimero uno-setecientos noventa y cinco, ochocientos veintisiete, formuld
en fecha diecinueve de setiembre de dos mil seis, oposicion a la solicitud de inscripcion de la

marca “FAMIBELLE?” en clase 3 de la Clasificacién Internacional de Niza.

TERCERO. Que mediante resolucion dictada a las diez horas, veinticuatro minutos,
diecinueve segundos del veintiséis de junio del dos mil ocho, la Subdireccion del Registro de
la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposicion interpuesta por la apoderada de
la empresa apelante, contra la solicitud de inscripcién de la marca “FAMIBELLE”

presentada, la cual se acogio.

CUARTO. Que inconforme con la resolucion mencionada, en fecha treinta de julio del dos
mil ocho, el sefior Victor Jovel Rojas Gamboa, de calidades y condicion sefialadas interpuso

recurso de apelacion.

QUINTO. Que a la sustanciacién del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y no
se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefension de las partes e
interesados, o la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion dentro del plazo legal y

previas las deliberaciones de rigor.
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Redacta el Juez Durédn Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que
como probados establece la resolucion recurrida, indicando que se encuentran a folios catorce

y setenta y seis a setenta y siete del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADQOS. No existen Hechos no

Probados de relevancia para la resolucion del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL
APELANTE. En el caso concreto, la Subdireccion del Registro de la Propiedad Industrial
declar6 sin lugar la oposicion interpuesta por la representante de COFARMA
COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA S.A., contra la solicitud
de registro de la marca “FAMIBELLE” por considerar que dicha marca no posee similitud ni
grafica, fonética ni ideoldgica con la inscrita de la opositora “FEMELLE” capaz de inducir
a error o confusién al pablico consumidor siendo posible la coexistencia registral de ambos

signos marcarios.

Por su parte, el apelante argumentd que la marca solicitada posee elementos muy similares al
distintivo registrado por su representada, existiendo entre ambas marcas semejanza grafica,
visual y fonética, por lo que no se le debe otorgar proteccion registral a la marca
FAMIBELLE, ya que el grado de confusion que se podria causar en los consumidores es alta
pues facilmente estos podrian consumir los productos distinguidos con esa marca pensando

gue son la misma denominacion y elaborados por la misma empresa. Estima que de
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procederse al registro de la marca solicitada se violarian los derechos protegidos por la

propiedad industrial.

CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL COTEJO MARCARIO. En
relacion con el riesgo de confusion en el ambito marcario, este Tribunal en resoluciones
anteriores, ha reiterado, que para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la
aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o mas
signos, se presentan similitudes desde una Optica grafica, fonética o conceptual, haciendo asi
surgir el riesgo de confusidn sea de caracter visual, auditivo o ideoldgico, lo que genera que se
practique el cotejo marcario. Dicho cotejo, encuentra su sustento en el inciso a) del articulo 8
de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en relacion con el articulo 24 del Reglamento
de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo nimero 30233-J del 20 de
febrero del 2002, el cual, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las
similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las Unicas que debe de tomar
en cuenta el registrador, pues es una simple enunciacion abierta al analisis de otros aspectos,
engloban los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los
signos en conflictos atendiendo a su impresion grafica, fonética y/o ideoldgica; el modo y la
forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al
consumidor. En referencia a este examen, se sefiala que: ““...ha de ser realizada una vision de
conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer
su unidad fonetica y grafica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en
el juicio comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las
marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia
caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada funcién
diferenciadora.(...)” (Fernandez Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”.

Editorial Montecorvo S.A. Espafa 1984. Pag. 199).
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QUINTO. Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se
pretende inscribir “FAMIBELLE” vy la inscrita de la opositora “FEMELLE”, ambas como
marcas denominativas, y considerandose que las similitudes entre las marcas pueden ser
gréaficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal estima, que entre los signos cotejados no se
presenta las similitudes indicadas por ende no lleva razén la recurrente al sefialar tales
similitudes entre ambos signos, siendo esto motivo para denegar la oposicion interpuesta por
la empresa apelante. Ademas, cabe advertir, que aunque ambos signos terminan con las letras
“elle”, inician con un prefijo distinto “fami” y “fem®, que no las hace susceptible de

confusion.

Consideradas en su conjunto, las marcas cotejadas poseen una presentacion grafica muy
distinta al igual que su pronunciaciéon, en cuanto al elemento ideoldgico, tampoco se presenta
similitud, ya que la marca solicitada resulta un término de fantasia sin acepcion alguna que
podria evocar en la mente del consumidor la idea de una familia bella y la marca inscrita tal y
como lo sefiala el Registro es una palabra francesa que significa “hembra” que puede
convertirse en un signo de fantasia en caso de que el consumidor no domine el idioma francés
y aunque estan en la misma clase, al proteger productos similares, el consumidor medio no se
va a confundir, ya que pensara y vera la marca en su conjunto y no en la division y traduccién
de sus términos, por lo que no existe la posibilidad de que el publico consumidor de los
productos de la pretendida marca pueda pensar que esta adquiriendo los productos de la marca

inscrita y opositora.

Al no existir entre las marcas analizadas la similitud que trata de comprobar el recurrente, no
comparte este Tribunal el criterio de la apelante cuando estima que en el presente caso hay
probabilidad de confusion por la notoria similitud que presentan las marcas y el desvio de

clientela en su perjuicio, toda vez que para que exista riesgo de confusion, debe existir
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identidad y semejanza, tanto en la denominacion como en los productos distinguidos,
conforme lo establece el inciso a) del numeral 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, lo cual no sucede en el presente caso, toda vez que gréafica, fonética e

ideologicamente las marcas son distintas.

Por consiguiente, considera este Tribunal, que lleva razon el Registro, al declarar sin lugar la
oposicidn interpuesta contra la solicitud de inscripcion de la marca “FAMIBELLE?”, en clase
3 de la Clasificacion Internacional de Niza, presentada por PERSONAL CARE C. A.
SOCIEDAD ANONIMA vy autorizar su inscripcion, en razéon de que dicho signo goza de
distintividad intrinseca y extrinseca y posee componentes diferenciadores en sus elementos
conceptuales, graficos y fonéticos con respecto a la marca inscrita “FEMELLE” 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
el sefior Victor Jovel Rojas Gamboa, en representacion de la sociedad COFARMA,
COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD
ANONIMA, contra la resolucién dictada por la Subdireccion del Registro de la Propiedad
Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos, diecinueve segundos del veintiséis de junio

del dos mil ocho, la cual en este acto 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.

Voto N° 610-2009 Pagina 6



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se
declara sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por el Victor Jovel Rojas Gamboa, en
representacion de la sociedad COFARMA, COSMETICOS Y FARMACEUTICOS DE
CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolucion dictada por la
Subdireccion del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos,
diecinueve segundos del veintiséis de junio del dos mil ocho, la cual en este acto se confirma.
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.

Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde Lic. Adolfo Duran Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora
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