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RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0501-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de fabrica “EL. ALMENDRO”

NEW AGE INVESTMENT S.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen niimero 3074-2007)

VOTO N°753-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas cincuenta

minutos del quince de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, mayor,
divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad nimero uno- trescientos
treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa
NEW AGE INVESTMENT, S.L., sociedad espafiola, en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veintinueve minutos con quince segundos

del veintinueve de abril de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dia
9 de abril de 2007, por la empresa NEW AGE INVESTMENT, S.L., se solicit6 la inscripcion
de la marca de fabrica “EL ALMENDRO?”, para proteger y distinguir en Clase 30 del
nomenclator internacional, caf€, te, cacao, azlcar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del caf€,
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles,
miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas
(condimentos), especias, hielo, turrones, mazapan, golosinas para decoracion de arboles de

navidad, guirlaches (pasteleria), garrapifiadas.
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SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion dictada a las doce
horas con veintinueve minutos y quince segundos del veintinueve de abril de dos mil ocho,

resolvid rechazar la inscripcion de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de
la Propiedad Industrial el 22 de mayo de 2008, el representante de la sociedad solicitante,
interpuso en su contra Recurso de Apelacion, el cual sustancido mediante expresion de agravios

en la audiencia concedida por esta Instancia.

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, o la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion dentro del plazo legal

y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Duran Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERQO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Como hechos probados se tiene

los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita bajo el
registro numero 118115 la marca de fabrica “Arroz Los Almendros (Disefio)”, propiedad de la
empresa Arrocera El Porvenir, Sociedad Andnima, desde el diecinueve de enero de 2000,
vigente hasta el 19 de enero de 2010, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir arroz.

(folio 28)
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2- Que el representante de la empresa solicitante mediante escrito de fecha 07 de diciembre del

2007, elimin6 de la lista de productos que solicit6 proteger “ARROZ”. (folio 10 vuelto)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra

hechos relevantes en ese sentido para la resolucion del proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL
APELANTE. La empresa New Age Investment, S.L., formul6 la solicitud de inscripcion de la
marca de fabrica “El Almendro”, en Clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y
distinguir café, te, cacao, azlcar, arroz, tapioca, sagl, sucedaneos del café, harinas y
preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe
de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias,
hielo, turrones, mazapan, golosinas para decoracion de arboles de navidad, guirlaches

(pasteleria), garrapinadas.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideracion lo
dispuesto en el articulo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determind
similitud grafica y fonética entre el signo solicitado “EL. ALMENDRO” y la marca inscrita
“Arroz Los Almendros (Diseii0)”, considerando que tal similitud podria causar confusion en
los consumidores y haciendo notar ademas que la marca solicitada protege los productos de la

marca inscrita.

Por su parte, el recurrente destacd en su escrito de expresion de agravios, presentado en fecha 10
de noviembre del 2008, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto entre las marcas en
conflicto existe una diferencia en su lista de productos, alegando lo siguiente
marca solicitada “EL ALMENDRQO” protege productos propios de la clase 30, Y DE CUYA

LISTA SE HA SOLICITADO EXPRESAMENTE ELIMINAR EL “ARROZ” como producto a

... ya que la

proteger por parte de mi representada. Lo anterior, por cuanto la marca inscrita “LOS
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ALMENDROS” lo unico que protege es especificamente ARROZ, con lo que se elimina la
posibilidad de confusion entre el publico consumidor. La marca que se solicita: “EL
ALMENDRQO” se compone de términos que dan la idea de un solo elemento, que relacionado
con los productos que pretende proteger difieren totalmente de la marca “LOS ALMENDROS”
que unicamente esta dirigida a proteger “arroz”. Es asi como notamos que las marcas en
realidad tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse, y que no causarian
confusion entre el publico consumidor. Ademds, argumenta que el Registro aplico
incorrectamente la Ley de Marcas, por cuanto el hecho de contener una misma clase varios
productos no significa que deba rechazarse per se una solicitud de marca, por considerarse que
tiene algiin grado de similitud con una marca inscrita; cita el articulo 89 de la Ley de Marcas y
reitera que no deben considerarse los productos sélo por razon de la clase en la que se encuentren
pues la ley permite que siendo marcas que vayan a proteger productos distintos puedan coexistir

en el mercado ya que no pondréan en peligro de confusion al consumidor.

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCION. Las marcas, como signos que
distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal
funcion consiste en diferenciarlos, brindandoles la ventaja de no ser confundidos con otros
similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos
de otros, atraer clientes, forjar preferencias y —si con ellas garantizan una determinada calidad o

prestacion— consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no so6lo son tutiles e imprescindibles para los fabricantes y
comerciantes, sino que también son utiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son
un referente de la reputacion de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos estan
obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las

distintas marcas que el mercado ofrece.
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Por tales razones, la inscripcion de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y
otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo
perjudicial; o que pueda provocar confusion o engafio en el publico consumidor sobre la
identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dindmica, el derecho de marca
trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que
elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida
identificacion, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindandoles alguna certeza

acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estara adquiriendo.

La importancia econdmica de las marcas, entonces, es mas que evidente, y es por eso que lo
usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras
estrategias de mercadeo, para que su publico meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad
tiende a lograr crear en la mente del consumidor, una asociacién natural entre una marca y el
producto o servicio que ella identifica. Asi, resulta vital para el éxito comercial de un producto o
servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el publico esa relacion o simbiosis marca—

producto, o marca—servicio.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otro Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en

adelante “Ley de Marcas”), no se permite el registro de los signos que carezcan de

distintividad: a) sea por razones intrinsecas, porque se tratan de términos descriptivos que
hacen mencion a alguna de sus caracteristicas, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o
cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engafiosos, segin sefala,
entre otros, el articulo 7° de la Ley de Marcas; y b) sea por razones extrinsecas o por derechos
de terceros, es decir, cuando se pudiere originar un riesgo de confusion entre los signos
contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa
creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que

es a lo que se refiere, en su esencia, el articulo 8° de la Ley de Marcas.

Voto N° 753-2008 Pagina 5



M i
AR AR
ARy Tlk

TRIBUMAT. BERECESTRAI
ADMINIETRATIVO

De tal manera, en el primer parrafo del recién citado articulo 8°, se estipula: “Ningun signo
podra ser registrado como marca cuando ello afecte algun derecho de terceros, en los siguientes
casos, entre otros:...”, y en su inciso a) se contempla la figura del riesgo de confusion, que
queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “...Si el signo es ideéntico 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”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha,
la concurrencia de tres presupuestos: 1°, que exista identidad o semejanza entre los signos
confrontados; 2°, que distinga las mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y
3° que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda

provocar confusion en el mercado.

QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL COTEJO MARCARIO. Para que
prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un
conflicto marcario, que es cuando entre dos o mas signos se presentan similitudes graficas,
fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusion entre ellos, sea de caracter

grafico o visual, auditivo o ideologico.

La confusion visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean €stos palabras,
frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observacion, es decir, por la
manera en que se percibe el signo. La confusion auditiva se da cuando la pronunciacion de las
palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciacion correcta o no. Y la confusion
ideologica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor
aun, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente
lo mismo; esta confusion surge cuando la representacion o evocacion a una misma o semejante
cosa, caracteristica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir

a uno de otro.
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En términos generales, para determinar el riesgo de confusion entre dos signos, el operador de
Derecho primero debe colocarse en el lugar del presunto consumidor, 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 tendrd de ellos en el futuro); y tener en consideracion las semejanzas y no las
diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método
que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que
hubiere entre ellos. Asi, con el cotejo grafico se verifican las similitudes que pueden provocar
una confusion visual, tales como las semejanzas ortograficas o las propiamente graficas. Con el
cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciacion de las
palabras. Y con el cotejo ideologico se tiene en consideracion el significado intrinseco de las
palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud grafica ni fonética, pero que llegan

conceptualmente a significar la misma cosa, idea o nocion.

Ese cotejo marcario se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro,
pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, via asociacion mental, de que los
productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen 0 una misma
procedencia empresarial, lo que podria constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la
reputacion que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le

resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se

integra por el derecho del titular de un signo a la individualizacién de su producto o servicio, y

por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

SEXTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO PARA EL CASO CONCRETO. El
Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del
20 de febrero de 2002, en adelante el “Reglamento™), establece en su articulo 24 las reglas para

calificar las semejanzas entre signos marcarios, al estipular:
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Articulo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realizacion del
examen de fondo como para la resolucion de oposiciones, se tomara en cuenta,
entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresion grdfica,
fonética y/o ideologica que producen en su conjunto, como si el examinador o el
Juzgador estuviese en la situacion del consumidor normal del producto o servicio
de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso comun, el
examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o
distintivos;

¢) Debe darse mds importancia a las semejanzas que a las diferencias entre
los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente
se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor,
tomando en cuenta canales de distribucion, puestos de venta y tipo de
consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusion o error en el consumidor,
sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusion o error se produzca,
teniendo en cuenta las caracteristicas, cultura e idiosincrasia del consumidor
normal de los productos o servicios, o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y

facilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de
aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Entonces, para los efectos del cotejo marcario que corresponde hacer, recuérdese que existen

marcas denominativas, marcas graficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martinez

Medrano y Gabriela M. Soucasse, las definen de la siguiente manera: "...Una marca
denominativa esta compuesta por letras, palabras o numeros, pudiendo variarse el tipo de letra
v utilizarse luego con graficos u otros aditamentos. El alcance de la proteccion solo alcanza a la
palabra, letra, numero, pero deja de lado la tipografia y todo otro agregado con el que se la use.

Las marcas grdficas carecen de palabras, letras o numeros. Se trata simplemente de dibujos o
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cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas mixtas estan
compuestas por un texto acompanado de un grdfico...” (Derecho de Marcas. Ediciones La

Rocca. Buenos Aires. 2000. Pags.48 y 49).

En el caso concreto, y por mayoria, las marcas contrapuestas son €stas: la inscrita “Arroz Los
Almendros (Diseii0)”, que protege y distingue en clase 30 “arroz” y “El Almendro” que es la
solicitada y que igualmente a la anterior es para la clase 30, pero para proteger y distinguir caf¢,
te, cacao, azucar, tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales,
pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para
esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, turrones, mazapan,
golosinas para decoracion de arboles de navidad, guirlaches (pasteleria), garrapinadas. Si bien la
clase de la nomenclatura internacional es la misma, para el caso concreto se aplica lo estipulado

en el parrafo tercero del articulo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Los productos o servicios no se consideraran similares entre si por razéon de que, en
cualquier registro o publicacion del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la

misma clase de la clasificacion referida en el primer parrafo de este articulo.”

Asi, tenemos que la marca inscrita es mixta (denominativa-figurativa), mientras que la solicitada
es puramente denominativa, jugando un papel diferenciador el disefio de la marca inscrita.
Realizando el cotejo marcario entre los signos, por mayoria se puede observar que desde el punto
de vista grafico, ambos comparten la palabra “almendro”, pero se diferencian entre si, ya que la
primera tiene en su parte inicial el término “Arroz” asi también como el articulo plural “Los”,
ademas de ser también plural el término “Almendros”; mientras que la marca solicitada varia en
cuanto a que inicia con el articulo singular “El” acompanado del término también en singular
“Almendro”. También por mayoria, en cuanto al punto de vista del cotejo fonético, vista la
marca en forma integral, los signos se vocalizan en forma diferente “ARROZ LOS

ALMENDROS (DISENO)” vs “EL ALMENDRO”, siendo que no existiria similitud relevante
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entre ellos. Por mayoria, ideologicamente podria advertirse cierta similitud, por referencia al
concepto utilizado, la cual se pierde importancia en virtud de la diferencia en los productos a
proteger, ademas de que los términos “ALMENDROS” y “ALMENDRO”, no guardan relacion
alguna con los productos a proteger para ambas. A pesar de esa cierta similitud ideologica que
pudiere existir entre los signos, cabe destacar, que una y otra marca distinguirian productos de
distinta naturaleza, que no se relacionan entre si y que para el consumidor medio son
inconfundibles, por lo que en este caso prevalece el principio de especialidad. En lo que respecta

a la parte figurativa vale decir Si hace este Tribunal la advertencia, en cuanto a los productos

protegidos por la marca solicitada, que una vez excluido el arroz, como lo solicitd la parte

gestionante, segun consta en autos, solo existiria riesgo de confusion en cuanto a las

“preparaciones hechas de cereales”, pues el arroz es un cereal v podria haber confusion

sobre el origen empresarial, maxime si comparten iguales canales de distribucion.

En el caso concreto, sefiala la resolucion apelada, que estamos ante signos grafica y
fonéticamente similares en su denominacion, no obstante, en este caso debe considerarse no
solamente la similitud grafica y fonética de los signos que establecio el Registro, la cual ya fue
analizada mediante cotejo por mayoria de este Tribunal anteriormente, sino también tomar en
cuenta los productos que los signos cotejados protegen; lo anterior dado que a pesar de que se
encuentren en la misma clase 30 de la nomenclatura internacional, es necesario para que exista
confusion, que del cotejo marcario se constate que los productos que protegen las signos en
estudio sean los mismos, o que estos se relacionen entre si con posibilidad de confundir a los
consumidores. En tal sentido, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual
es considerado caracteristico del Derecho de signos distintivos ya que: “La marca se concede
como derecho de exclusiva sobre un signo en relacion con un determinado producto o servicio,
que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el trafico
economico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los
productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusion. (LOBATO, Manuel,

Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, Espaiia, p. 153).
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Notese, que con el signo solicitado “EL ALMENDRQO”, se pretenden proteger y distinguir café,
te, cacao, azucar, tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales,
pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para
esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, turrones, mazapan,
golosinas para decoracion de arboles de navidad, guirlaches (pasteleria), garrapinadas, y con la
marca inscrita “4RROZ LOS ALMENDROS (DISENO)”, propiedad de la empresa Arrocera
El Porvenir S.A., desde su fecha de inscripcion 19 de enero de 2000, se protege y distingue
segun la certificacion aportada al expediente (folios 28 y 29), inicamente arroz; productos que
pertenecen a la misma clase, sea 30 internacional, sin embargo, y por mayoria, existe disparidad
entre los mismos, los cuales si bien podrian venderse en un mismo local comercial se van a
encontrar expuestos en secciones autdbnomas, en anaqueles distintos, no se presentaran al publico
consumidor en forma coincidente, todo lo cual diluye la probabilidad de confusion en el
consumidor, y como se ha manifestado, la funcion principal de la marca es la de identificar los
productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que
pertenezcan al competidor; por ello , por mayoria se estima que no existe probabilidad de que la

confusion en el consumidor se concrete.

Asi las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad
o vision de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo sefiala la doctrina y la
jurisprudencia, la mayoria de este Tribunal es del criterio de que no existe riesgo de confusion en
cuanto a los otros productos de la marca solicitada y la inscrita, siempre que se excluya de los de
la marca solicitada las “preparaciones hechas de cereales”, de conformidad con el articulo 18 de
la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. No encuentra la mayoria de este Tribunal que las
similitudes existentes puedan llevar a confusion a los consumidores, haciéndose posible su
coexistencia en el mercado con base en el principio de especialidad, pues cabe sostener que tales
marcas son disimiles desde el punto de vista grafico, fonético y en los productos que protegen,

permitiendo que el piblico consumidor pueda reconocer los productos de cada titular.
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SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas
normativas y de doctrina que anteceden, por mayoria puede concluirse que entre el signo
solicitado, “EL ALMENDRQ?”, para la Clase 30, propuesto por la empresa NEW AGE
INVESTMENT, S.L., y el signo inscrito “4RROZ LOS ALMENDROS (DISENO)” para la
Clase 30 también, propiedad de la empresa ARROCERA EL PORVENIR S.A., no existen
similitudes tales que pudieren provocar la posibilidad de un riesgo de confusion entre ellos y de
conformidad con el principio de especialidad. Por tal razon, la mayoria de este Tribunal declara
parcialmente con lugar el recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Victor Vargas
Valenzuela, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa NEW AGE INVESTMENT,
S.L., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce
horas, veintinueve minutos con quince segundos del veintinueve de abril de dos mil ocho, la que
en este acto se revoca parcialmente, excluyendo de los productos protegidos las preparaciones

hechas de cereales, por lo que se ordena continuar con el tramite de inscripcion de la marca

mencionada, en relacion a los productos café, te, cacao, azicar, tapioca, sagi, suceddneos del

café, harinas, pan, pasteleria v confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza,

levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo,

turrones, mazapan, golosinas para decoracion de arboles de navidad, guirlaches

(pasteleria), garrapiiiadas, si otro motivo no lo impidiere.

OCTAVO. 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 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,
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por mayoria se declara parcialmente con lugar el recurso de apelacion interpuesto por el
Licenciado Victor Vargas Valenzuela, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa NEW
AGE INVESTMENT, S.L., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial, a las once horas, diecinueve minutos con doce segundos del ocho de agosto de dos mil
ocho, la que en este acto se revoca parcialmente, excluyendo de los productos protegidos las
preparaciones hechas de cereales, por lo que se ordena continuar con el tramite de inscripcion de

la marca mencionada, en relacion a los productos café, te, cacao, azucar, tapioca, sagu,

sucedaneos del café, harinas, pan, pasteleria v confiteria, helados comestibles, miel, jarabe

de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos),

especias, hielo, turrones, mazapan, golosinas para decoracion de arboles de navidad,

guirlaches (pasteleria), garrapifiadas, si otro motivo no lo impidiere. Se da por agotada la via

administrativa. Los Jueces Jorge Enrique Alvarado Valverde y Carlos Manuel Rodriguez
Jiménez salvan el voto. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejard 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

Lic. Adolfo Duran Abarca Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde
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VOTO SALVADO DE
LOS JUECES RODRIGUEZ JIMENEZ Y ALVARADO VALVERDE

Los suscritos discrepamos de la resolucion de la mayoria con fundamento en las siguientes

consideraciones:

Considera el voto de mayoria que los signos cotejados no son susceptibles de de causar
confusion, dado que los mismos conforme al articulo 89 de la Ley de Marcas, pese a estar
incluidos en la misma clase 30 del nomenclator internacional, presentan suficiente distintividad,
pues lo productos que protegen no estan relacionados entre si, en el sentido de tener formas

diversas de ser presentados al publico consumidor para su venta bajo el siguiente razonamiento:

“...s1 bien podrian venderse en un mismo local comercial se van a encontrar
expuestos en secciones autonomas, en anaqueles distintos, no se presentaran al
publico consumidor en forma coincidente, todo lo cual diluye la probabilidad
de confusion en el consumidor, y como se ha manifestado, la funcion principal
de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o
comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al

competidor...”

En presente caso, la marca inscrita “ARROZ LOS ALMENDROS” protege en clase 30
exclusivamente arroz; mientras que la solicitada “EL. ALMENDRO” pretende la proteccion de
diversos productos de la misma clase 30. Para los firmantes debe ser considerado en este asunto
que existe una practica identidad tanto grafica, fonética e ideoldgica entre el signo solicitado
respecto del inscrito: “ALMENDROS”, cuya tnica diferencia es que el primero se presenta en

singular y el segundo en plural.
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Ante tales similitudes, consideramos que existe un riesgo de confusion indirecta entre los signos
cotejados, lo cual causaria concretamente en el consumidor un desconcierto o falta de certeza
respecto del origen empresarial de los productos protegidos dentro de la misma clase 30 para
ambos; posibilidad de riesgo que obliga -conforme al articulo 24 del Reglamento a la Ley de
Marcas- a rechazar el signo solicitado, y al tenor también de lo dispuesto por el articulo 8 inciso

a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Los anteriores son los razonamientos que consideramos suficientes para declarar sin lugar el
recurso de apelacion, y mantener lo resuelto en la resolucion del Registro de la Propiedad
Industrial de las doce horas, veinte minutos con quince segundos del veintinueve de abril de dos

mil ocho.

Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde
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DESCRIPTORES

Marcas y Signos distintivos
TE: Categoria de signos protegidos
TG: Propiedad Industrial
TR: Registro de Marcas y Otros Signos distintivos
TNR: 00.41.55

Voto N° 753-2008

Pagina 16



