TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA
Expediente No. 2015-0163-TRA-PI

Alpha Ceramica
Solicitud de inscripcién de la marca de servicios

ERNESTO GUERRA GARZA, Apelante.
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-7472)

VOTO N°0761-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta y

cinco minutos del quince de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelacién interpuesto por el licenciado MARCK VAN DER LAAT ROBLES,
mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, barrio Los
Yoses, avenida 10, calle 37, cédula de identidad 1-1196-018, en su condicién de apoderado
especial de ERNESTO GUERRA GARZA, en contra de la resolucion dictada por el Registro
de la Propiedad Industrial de las trece horas, treinta y nueve minutos con veintiocho segundos del

catorce de enero de dos mil quince.
RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dia
del 29 de agosto del 2014, el licenciado MARCK VAN DER LAAT ROBLES, de calidades
citadas, en su condicion de apoderado especial de ERNESTO GUERRA GARZA, presento la

Alpha Ceramica

solicitud de inscripcion de la marca de servicios: “ ”, para proteger y

distinguir en clase 35: publicidad; direccion de negocios; administracion de negocios; trabajos de
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oficina, en clase 35 internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolucion de prevencion dictada a las 08:33:24 horas del 29 de
octubre del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objet6 a la referida solicitud marcaria,
que existen signos similares y que protegen los mismos servicios que afectan la solicitud

presentada.

TERCERO. Finalmente, mediante resolucion dictada por el Registro de Propiedad Industrial a
las trece horas, treinta y nueve minutos con veintiocho segundos del catorce de enero de dos mil

quince, resolvié: “[...] Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada [...]”

CUARTO. Inconforme con la resolucién mencionada el licenciado MARCK VAN DER LAAT
ROBLES, de calidades citadas, en su condicion de apoderado especial de ERNESTO GUERRA
GARZA, interpuso el dia 22 de enero de 2015 en tiempo y forma recurso de apelacion y una vez

otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresé agravios el 18 de junio de 2015.

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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion fuera del plazo
legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contd con el Organo Colegiado, del
12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos
probados en la resolucion venida en alzada, 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 inscrito el siguiente signo:
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1_ alpho

el 28/01/2021, para proteger: publicidad, relaciones publicas, mercadeo directo, promociones,

, bajo el registro nimero 206769, inscrita el 28/01/2011 y vence

compra y planificacion de medios, organizacion de eventos, investigacion de mercados, asesorias
en comunicacioén y mercadeo, planeamiento estratégico, comunicacion en el punto de venta en
clase 35 y comunicacion por medios digitales, internet, celulares en clase 38, propiedad de
MULTI MARKET SERVICES COMMUNICATION COSTA RICA, S.A.

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
rechazd el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca

0 ph@

y presenta similitud gréfica, fonética e ideoldgica, citando como fundamento de su denegatoria

, que distingue los mismos servicios de la marca solicitada [publicidad],

los incisos a) y b) del articulo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aqui apelante, expresa como agravios que entre las marcas mencionadas existen
elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial. Nétese que la
prohibicion establecida en el articulo 8 inciso a) se refiere a una similitud entre signos que cause
confusion a los consumidores, lo cual no se da en este caso. Que la similitud grafica y fonética no
causa confusion, los signos tienen una escritura muy diferente. Los signos son percibidos distintos
desde el punto de vista grafico, ya que cada uno posee un logotipo, por lo que visualmente el
consumidor no los confundira. La marca es mixta y posee un disefio Unico y original. Existe
diferencia fonética ya que la pronunciacion de los signos es diferente y la expresion sonora de los

mismos impacta de forma diferente en el auditor. Los productos protegidos por cada una de las
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marcas son diferentes. No pretende apropiarse del término ALPHA, lo Unico que quiere es
utilizarlo, al igual que otras empresas que son titulares de signos que contienen ese término.
Existen muchas marcas que poseen el téermino ALPHA o ALFA que no han ocasionado ningun
perjuicio aparente a los consumidores ni a la empresa opositora; esto demuestra que la marca
propuesta, al igual que las marcas mencionadas en la lista, cuenta con los elementos necesarios
para llevar a cabo la inscripcion y para coexistir sin causar ningun tipo de conflicto o confusion
entre los consumidores. Los signos gréafica, fonética e ideolégicamente no presentan similitud y
la marca propuesta debe analizarse de manera conjunta y no separando sus términos como sucede

en este caso ya que asi lo indica la jurisprudencia y doctrina citada.

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 confusion o un riesgo de asociacion entre los
consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gréfico, fonético e
ideol6gico) 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) 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 Y RIESGO DE
CONFUSION. Asi las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, asi
como el proceso de confrontacion de los signos enfrentados, con la fundamentacién 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 ningin

signo podrd ser registrado como marca cuando ello afecte algin derecho de terceros,
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configuradndose 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 o
productos y servicios puedan causar riesgo de confusion o riesgo de asociacion al puablico

consumidor.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un
conflicto marcario, que es cuando entre dos 0 mas signos se presentan similitudes gréaficas,
fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o

relacionados, situacion que hace surgir un riesgo de confusion entre ellos.

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 impresién
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 més importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre

los signos en conflicto.

Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde
el instante en que le otorga el registro de la marca, asi, como el derecho exclusivo a los productos
0 servicios protegidos con ese signo, como lo establece el articulo 25 de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripcidn de un signo, que
por sus similitudes con otro y por proteger bienes y servicios similares y relacionados, puedan
generar un riesgo de confusion. Esta confusion puede darse porque el consumidor no distinga

facilmente las marcas entre si, 0 porque piense que las mismas presentan el mismo origen
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empresarial, lo que ademas 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.

Las marcas en cotejo son:
MARCA SOLICITADA

Alpha Ceramica

Publicidad; direccién de negocios; administracién de negocios; trabajos de oficina, en clase 35

MARCA REGISTRADA

alpho

Publicidad, relaciones publicas, mercadeo directo, promociones, compra y planificacion de
medios, organizacion de eventos, investigacion de mercados, asesorias en comunicacion y

mercadeo, planeamiento estratégico, comunicacion en el punto de venta, en clase 35.

En el presente caso el signo solicitado es una marca mixta [conformada por elementos gréficos y
denominativos], mientras el signo registrado es una marca denominativa con una grafia especial,
que puede considerarse como mixta por sus lineas y formas, el tamafio especial y colocacion que
presentan todos sus elementos. En los casos de signos mixtos este Tribunal se ha determinado a
seguir la doctrina mas conteste con respecto a establecer cuél es el elemento preponderante, si el
grafico o el denominativo. Aspecto relevante a la hora de determinar las similitudes desde el punto
de vista, grafico, auditivo y semantico. Ademas, que uno de los agravios del recurrente versa sobre

la distintividad que agrega el elemento figurativo a su signo.

Con respecto a este tema el autor Diego Chijane (2007, pag. 392), indica:
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“Mayoritariamente se expresa, que cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo
denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia, en
términos generales, a la parte denominativa, ya que ésta es la Unica que presenta
significacion en el plano fonético y atento a que su expresion verbal resultara necesaria

para requerir el correspondiente producto”.

El mismo autor indica: “la doctrina alemana sefiala que en las marcas mixtas, el componente

denominativo absorbe la imagen global de la marca.

Por lo antes sefialado considera el Tribunal que el elemento preponderante para el cotejo marcario
del signo solicitado es su parte denominativa [ALPHA CERAMICA], a que ésta es la Ginica que
presenta significado en el plano fonético y su expresion verbal resultara necesaria para requerir el

correspondiente servicio.

En el analisis que se realiza desde un punto de vista grafico, se determina que entre la marca

Alpha Ceramica Olth

solicitada , Y la inscrita, , las diferencias
no son suficientes para distinguirlas facilmente, el elemento preponderante de la marca solicitada
es su parte denominativa, sea ALPHA CERAMICA que es la que mas resalta del conjunto
marcario, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria, y este

a la vez copia dentro de su denominacion un signo perteneciente a un tercero, que es ALPHA.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciacion o vocalizacion del inicio del signo solicitado
es idéntica al elemento denominativo preponderante del signo registrado “alpha”, por lo que se

presenta otra similitud en ese campo.
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Ideol6gicamente resulta claro que el elemento denominativo ALPHA copiado por el signo

solicitado evoca la misma idea en cuanto al término en inglés ALPHA, que corresponde a la
primera letra del alfabeto griego y que también significa principio, el consumidor promedio

atiende facilmente ese concepto al percibir los signos.

Ademas de velar por los intereses del consumidor al evitar riego de confusion entre signos
marcarios, también es deber de este Tribunal de velar por los derechos adquiridos con el registro
de una marca, contenidos en el articulo 25 citado, sobre todo el derecho de exclusividad del que
goza el titular registral, que le faculta impedir que utilicen en el comercio sin su consentimiento

signos idénticos o similares [ALPHA], cuando ese uso de lugar a riesgo de confusion.

Ahora bien, el articulo 24 del Reglamento a la Ley de marcas sefiala en su inciso e): “/...] Para
que exista posibilidad de confusién, 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. /...] ”. Bajo ese precepto reglamentario procede
analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. El recurrente en sus
agravios sefiala, que las marcas enfrentadas distinguen servicios distintos. Al efecto este Tribunal
efectuando el cotejo referido concluye que esta manifestacion no es de recibo, ya que ambos
signos coinciden en los servicios de publicidad, y los demas se encuentran relacionados. Por lo
que ademas de la similitud entre los signos, se determina que los servicios que las marcas protegen
y distinguen son los mismos. De ahi que se puede dar la existencia de un riesgo de confusion entre
los signos en cotejo. Esa posibilidad de confusién se determina, ademas, ya que los servicios que
ambas marcas protegen, se prestan en el mercado de manera similar, tienen un destino comun y
estan dirigidos a un sector de clientela concurrente.

Precisamente, las reglas establecidas en el articulo 24 persiguen evitar la confusion del
consumidor al momento de elegir sus servicios, y, por otro, 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
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registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusion, principios que precisamente se
encuentran en el articulo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Por otra parte, el hecho de que marcas casi similares y en la misma clase del nomenclator
internacional estén inscritas ya en nuestro pais, no es vinculante a efectos de proceder a una
inscripcion de un determinado signo distintivo, ya que la calificacion que se realiza en nuestro
pais, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber
sido inscritos en transgresion a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos y es conforme al analisis de estas prohibiciones ya establecidas (articulos 7 y
8 de la ley citada), que el registrador determinara si procede o no la inscripcién de los signos
distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripcion. Esto por el

principio de independencia marcaria, cada marca debe ser analizada con independencia.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusion y un riesgo de asociacion entre los
signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por el
licenciado MARCK VAN DER LAAT ROBLES, en su condicion de apoderado especial de
ERNESTO GUERRA GARZA, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial de las trece horas, treinta y nueve minutos con veintiocho segundos del
catorce de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, denegandose la solicitud de

inscripcion del signo solicitado.

SEXTO. 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, 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.
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de
Apelacion interpuesto por por el licenciado MARCK VAN DER LAAT ROBLES, en su
condicion de apoderado especial de ERNESTO GUERRA GARZA, en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, treinta y nueve minutos con
veintiocho segundos del catorce de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma,
Alpha Ceramica
denegandose la solicitud de inscripcion del signo solicitado , para la clase 35.
Se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucion 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. -

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedefio llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Carlos Vargas Jiménez
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MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
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