TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0149-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de marca de la fabrica y comercio: “MONTIBELLO OALIA
(Disefio)”

COSMETICA COSBAR S.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-10697)

[Subcategoria: Marcas y otros signos]

VOTO N° 758-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta

minutos del quince de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado José Antonio Gamboa Vasquez, abogado,
vecino de San José, cédula de identidad nimero 1-461-803, en su condicion de apoderado
especial administrativo de laempresa COSMETICA COSBAR S.L., en contra de la resolucién
emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y seis minutos del

veintisiete de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el
dia 10 de diciembre de 2014, por el Licenciado Jose Antonio Gamboa Vasquez, apoderado
especial administrativo de la empresa COSMETICA COSBAR S.L., sociedad organizada y
existente de conformidad con las leyes de Espafia, solicit6 la inscripcién de la marca de fabrica
y comercio “MONTIBELLO OALIA” bajo disefio:
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MCON

En clase 03 internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones cosméticas para el
cuidado del cabello; tintes para el cabello; colorantes para el cabello; cosméticos, cremas y

pomadas para el cabello.”

SEGUNDO. Mediante resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez
horas, cincuenta y seis minutos del veintisiete de enero de dos mil quince, se resolvid: “Rechazar

la inscripcion de la solicitud presentada.”

TERCERO. Inconforme con la resolucion mencionada el Lic. José Antonio Gamboa
Vasquez, en su condicion de apoderado de la empresa COSMETICA COSBAR S.L.,

interpuso para el 30 de enero de 2015 en tiempo y forma el recurso de apelacion.

CUARTO. Por resolucion dictada a las quince horas, treinta y dos minutos del seis de febrero
de dos mil quince el Registro de la Propiedad Industrial, resolvié: “Admitir el Recurso de

Apelacion, ante el Tribunal Registral Administrativo.”

QUINTO. Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde, y no
se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefension a las partes e
interesados, o la invalidez de lo actuado, dictdndose esta resolucion dentro del plazo legal y
previas las deliberaciones de rigor.
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Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos
probados de relevancia para la resolucion de este proceso, que en el Registro de la Propiedad

Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

1) Marca de fabrica: “OLIA”, registro 219219, inscrito el 21 de junio de 2012,

propiedad de la empresa L'"OREAL, en clase 3 internacional, para proteger y

distinguir: “Champues; geles, polvos, aerosoles, espumas, (mousses), balsamos,
cremas, lociones, sueros y ceras para el estilizado y cuidado de cabello; lacas
para el cabello; preparaciones colorantes y decolorantes para el cabello;
protectores de color para el pelo tratado quimicamente; preparaciones para el
ondulado y rizado permanente preparaciones fortificadoras para el cabello;

aceites esenciales para uso personal.” (v.f 41, 42)

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,
resolvié rechazar la solicitud de registro de la marca “MONTIBELLO OALIA (disefio), por
considerar que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros, tal y como se
desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas “OLIA” registro 189536, en clase 3
internacional, propiedad de L' OREAL. Del estudio integral realizado se comprueba que hay
similitud entre los signos, aunado a que protegen productos que se encuentran relacionados
dentro de la misma actividad mercantil, lo cual podria causar confusion en los consumidores al
no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. Resulta
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inminente el riesgo de confusion en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, y
se estaria no solo afectando el derecho de eleccion de los consumidores, sino que, ademas
socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos
marcarios, situacion la cual trasgrede el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros

Signos Distintivos, en concordancia con el articulo 24 de su Reglamento.

Por su parte, el representante de la empresa COSMETICA COSBAR S.L., en su escrito de
agravios sefialo que entre el signo propuesto por su representada y el que se encuentra inscrito,
no existe similitud grafica, fonética e ideoldgica que pueda causar confusion, toda vez, que la

marca peticionada corresponde a un signo mixto lo cual la diferencia del inscrito.

Como sustento de sus manifestaciones se incorpora el Voto No. 478-2009 de este Tribunal

Registral Administrativo.

Agrega, que su mandante tiene inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca
MONTIBELLO en clase 3 internacional, registro No. 238672, lo cual le confiere mayor
fundamento legal para inscribir el signo peticionado. Se incorporan a los autos certificados de
registro expedidos en el extranjero, asi como, carta de consentimiento mediante la cual la
empresa titular del signo inscrito L'OREAL, consiente se inscriba el signo marcario
“MONTIBELLO OALIA (disefio)”, propiedad de la empresa COSMETICA COSBAR S.L. Por
lo anterior, solicita se revoque la resolucion venida en alzada y se ordene continuar con el tramite

de la solicitud presentada por su mandante.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo nimero
30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril
de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser
primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusion en relacion con otros
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debidamente inscritos o en tramite de inscripcion, y ésta es precisamente la esencia del derecho

exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor sera la probabilidad de confusion,
toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a
la procedencia o el origen de los productos o servicios que se adquieren en el comercio.
Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociacion o relacion entre estos,
para establecer que la marca no desempefiaria su papel diferenciador y en consecuencia no seria

posible dar proteccidn registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la
aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o0 mas
signos, se presentan similitudes gréaficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de
confusidn entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo
marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serian los

consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenerse a la impresion que despierten dichas denominaciones, sin
desmembrarlas, 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.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo
a la individualizacion de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del

consumidor a no ser confundido. Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que
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lleva razon el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de registro, toda vez,

que la marca de fabrica y comercio solicitada

presentada por la
empresa COSMETICA COSBAR S.L., y el registro inscrito “OLIA” a favor de la empresa
L OREAL, ambos en clase 3 internacional, tal y como fue analizado presenta similitud gréfica,

fonética e ideoldgica, en atencion a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a nivel visual el signo peticionado se compone de dos expresiones
“MONTIBELLO OALIA” sin embargo, el elemento mas perceptible es la expresion OALIA 'y
es lo que el consumidor percibird de manera inmediata, dado que la palabra MONTIBELLO es
de menor proporcién y por tanto no le proporciona mayor impacto al disefio empleado, o sea,

no le proporciona la actitud distintiva necesaria para coexistir registralmente.

Ahora bien, la precitada semejanza contenida entre ellas, sea, con relacion a los términos de
mayor percepcion “OLIA” del inscrito y “OALIA” del peticionado, lo cual las diferencia la letra
“A” contenida en la solicitada, al ejercer su pronunciacion estos a nivel fonético se perciben de
manera similar, lo cual podria inducir a que el consumidor a diferencia de lo que estima el
recurrente, relacione las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial, maxime, que los
productos que se pretenden comercializar se encuentran relacionados dentro de la misma linea

de productos que comercializa la marca inscrita.

Por otra parte, a nivel ideoldgico si bien es cierto el signo propuesto “MONTIBELLO OALIA”

se encuentra dentro de la gama de denominaciones de fantasia, sea, que no tiene un significado
especifico, esta expresion a diferencia de lo que estima el recurrente evoca la misma o similar
idea en la mente del consumidor, situacion que conlleva a que el consumidor las relacione, dado

gue como se indicé lineas arriba se visualizan y escuchan de manera muy similar. Por lo que,
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ante una diferencia minima como la contenida entre los signos cotejados sea, “OLIA” del
inscrito y “OALIA” del peticionado, no produce la distintividad suficiente entre una y otra,
conforme lo dispone el articulo 24 inciso ¢) que indica que se le debe dar mas importancia a las
semejanzas que a las diferencias, y en este sentido queda claro que el signo pedido no cuenta
con elementos suficientes que le permitan coexistir con la marca inscrita, por lo que las

manifestaciones realizadas por el recurrente no son acogidas.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del
cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre si y que el consumidor
al verlos no los relacione. EI problema surge si existe algin tipo de identidad o similitud entre
éstos, para lo cual también podriamos considerar al caso en examen la aplicacion del principio
de especialidad que establece el articulo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en
el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que

ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo
productos o servicios disimiles, situacién que no se ajusta al caso bajo examen, dado que la

marca inscrita: Marca de fabrica: “OLIA”, en clase 3 internacional, registro 219219,

propiedad de la empresa L' OREAL, protege: “Champuies; geles, polvos, aerosoles, espumas,
(mousses), balsamos, cremas, lociones, sueros y ceras para el estilizado y cuidado de cabello;
lacas para el cabello; preparaciones colorantes y decolorantes para el cabello; protectores de
color para el pelo tratado quimicamente; preparaciones para el ondulado y rizado permanente
preparaciones fortificadoras para el cabello, aceites esenciales para uso personal.” (v.f 41,
42) y el signo solicitado “MONTIBELLO OALIA (disefio)”, en clase 03 internacional, para
distinguir: “Preparaciones cosméticas para el cuidado del cabello; tintes para el cabello;
colorantes para el cabello; cosméticos, cremas y pomadas para el cabello.” (v.f 01) tal y como
se desprende, los productos que se protegen no solo se encuentran relacionados dentro de la
misma actividad mercantil, sea, “productos de belleza”, sino que, dentro de un mismo tipo, por
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ende, dirigidos al mismo sector de los consumidores, y es en razon de ello que el riego de error
y confusion es ineludible, procediendo de esa manera su denegatoria. En consecuencia, no lleva
razén el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusion u asociacion

empresarial, razén por la cual sus manifestaciones no son de recibo.

Por otra parte, en cuanto a los extremos sefialados por el recurrente respecto de la cita del Voto
No. 478-2009 emitido por este Tribunal Registral Administrativo. Es importante sefialar, que el
citado pronunciamiento difiere del analisis del presente estudio y no podria de manera alguna
ser relacionado al caso bajo examen. Lo anterior, en virtud que ello aplica a signos que puedan
ser iguales o similares a los ya inscritos, pero que protegen productos o servicios totalmente
diferentes y que el consumidor al verlos no los relacione. En consecuencia, sus manifestaciones
en este sentido no son procedentes, siendo que como se ha determinado en el presente estudio
los signos no solo son similares, sino que ademas protegen el mismo tipo de productos, no siendo

asi posible su coexistencia registral.

Agrega, que su mandante tiene inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca
MONTIBELLO en clase 3 internacional, registro No. 238672, lo cual le confiere mayor
fundamento legal para inscribir el signo peticionado. En este sentido, es de merito hacer de
conocimiento del recurrente que en materia de marcas la existencia de signos inscritos, no
constituye un parametro para definir la inscripcion de otro signo, por cuanto toda solicitud previa
a su registro debe ser sometida al proceso de calificacion registral, a efectos de verificar todos
aquellos elementos intrinsecos y extrinsecos que lo componen, sea, son analizados en forma
independiente, y para cada caso en particular. Razén por la cual el hecho de que su representada
tenga un signo inscrito no es motivo suficiente para acceder al registro peticionado, si este como
se ha determinado no supera el proceso de calificacion registral, y en consecuencia sus

consideraciones no son procedentes.
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Por su parte, el recurrente incorpora a los autos documentos de certificados de registro de la
marca peticionada en el extranjero. Al respecto, es de mérito indicar que el hecho de que su
representada tenga inscrita la marca solicitada en otros paises, no es relevante para los efectos
de inscripcion en nuestro sistema juridico, ya que previo al registro de todo signo marcario este
debe superar el proceso de registracion conforme a nuestra legislacion, sea, conforme los
articulos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Lo anterior, en concordancia con
lo que dispone el articulo 6 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
que dice: “[Marcas: condiciones de registro, independencia de la proteccién de la misma marca en
diferentes paises] 1) Las condiciones de dep6sito y de registro de las marcas de fabrica o de comercio
serdn determinadas en cada pais de la Union por su legislacion nacional.” Razon por la cual se rechazan

sus manifestaciones en este sentido.

Ahora bien, respecto de la carta de consentimiento que consta en autos mediante la cual la
empresa titular del signo inscrito L OREAL, consiente se inscriba el signo marcario
“MONTIBELLO OALIA (disefno)”, a favor de la empresa COSMETICA COSBAR S.L. Al
respecto, cabe sefialar por parte de este Organo de alzada, que el hecho de que se haya dado un
acuerdo entre empresas, no es motivo suficiente para que se conceda el registro pedido.

Lo anterior, en virtud de que los pedidos de registro marcario no son de libre disposicion entre
las partes, ya que de acuerdo al articulo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, hay
derechos difusos indisponibles sobre los cuales el Estado debe velar, referidos al consumidor y
su derecho a no verse confundido en el acto de consumo y que de igual manera son tutelados
por nuestra Constitucién Politica en su numeral 46 y que en lo de interés, dispone; “...Los
consumidores y usuarios tienen derecho a la proteccion de su salud, ambiente, seguridad e
intereses econdmicos; a recibir informacion adecuada y veraz; a la libre eleccion y a un trato
equitativo. El Estado apoyara los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus
derechos. La ley regulara esas materias.” Por eso es que, a pesar del acuerdo entre empresas si
ya en la publicidad registral se encuentra inscrita y vigente, la marca que al ser cotejada choca
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con la pedida, esta no se puede inscribir. Tal y como de esa misma manera se desprende de las
certificaciones emitidas por la Direccién de Servicios Registrales del Registro Nacional, que se
encuentra visible de folio 41 y 42 del expediente y en consecuencia se procede con el rechazo

de lo solicitado.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido
sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, permitir la coexistencia registral del signo
solicitado “MONTIBELLO OALIA (diseii0)”, en clase 3 internacional, generaria riego de
error y confusion u asociacion empresarial con respecto al signo marcario inscrito, razén por la
cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacion planteado por el Licenciado José
Antonio Gamboa Vasquez, apoderado de laempresa COSMETICA COSBAR S.L.., en contra
de la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta 'y
seis minutos del veintisiete de enero de dos mil quince, la que en este acto se confirma en todos

sus extremos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIiA 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO
Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de
apelacién interpuesto por el Licenciado José Antonio Gamboa Vasquez, apoderado de la
empresa COSMETICA COSBAR S.L., en contra de la resolucion emitida por el Registro de
la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y seis minutos del veintisiete de enero de dos

mil quince, la que en este acto se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de la
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marca de fabrica y comercio “MONTIBELLO OALIA (diseii0)”, en clase 03 internacional.
Previa constancia y copia de esta resolucién que se dejaran en los registros que al efecto lleva
este Tribunal, se da por agotada la via administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de
origen, para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.-

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedefio. llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Carlos Vargas Jiménez
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