TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0256-TRA-PI

Oposicion a la solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y de comercio “CRECI
NUTRI (disefio)”

COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No 2013-3727)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 817-2014

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

con cincuenta minutos del dieciocho de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacion interpuesto por la licenciada Maria del
Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, cédula de identidad nimero uno-seiscientos
veinte-setecientos noventa y cuatro, en su condicion de apoderada especial de la empresa
COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., sociedad
organizada y existente babo las de México, con domicilio y establecimiento comercial/fabril
en Calzada Lazaro Cardenas N° 185, C.P. 35070 Parque Industrial, México, en contra de la
resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y

seis minutos, diecisiete segundos del catorce de febrero del dos mil catorce.
RESULTANDO
PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el

treinta de abril del dos mil trece, el licenciado Jorge Tristan Trelles, abogado, titular de la

cédula de identidad numero uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su
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condicion de apoderado especial de la empresa COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y
DERIVADOS, S.A. DE C.V,, solicité la inscripcién del signo “CRECI NUTRI (disefio)”
como marca de fabrica y de comercio, para proteger y distinguir, “leche y productos lacteos”

en clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza.

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados los dias veintidds, veintitrés y
veintiséis de agosto del dos mil trece, todos del dos mil trece, en el diario oficial La Gaceta
ndmeros ciento sesenta, ciento sesenta y uno y ciento sesenta y dos, y mediante escrito
presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dos de octubre del dos mil trece, el
licenciado Luis Esteban Hernandez Brenes, en representacion de la empresa
INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., presenté formal oposicion en contra de la

referida solicitud de inscripcion marcaria.

TERCERO. Que mediante resolucion final de las once horas, treinta y seis minutos, diecisiete
segundos del catorce de febrero del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial

resolvié rechazar la inscripcion de la solicitud presentada.

CUARTO. Mediante escrito presentado el tres de marzo del dos mil catorce, la licenciada
Maria del Milagro Chaves Desanti, en representacion de la empresa
COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., interpuso
recurso de revocatoria y apelacion en subsidio, en contra de la resolucion supra citada, siendo
que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion dictada a las catorce horas,
treinta y nueve minutos, nueve segundos del diecinueve de marzo del dos mil catorce, declara
sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelacion, y es por esta circunstancia

que conoce esta Instancia.

QUINTO. 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
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de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como
hecho probado con tal caracter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: 1.- Que en
el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 31 de octubre de 2012, y
vigente hasta el 21 de octubre del 2022, la marca de fabrica y de comercio “PRECINUTRI”,
bajo el registro nUmero 222247, en clase 29 Internacional, propiedad de la empresa N.V.

Nutricia, la cual protege y distingue: “leche y productos lacteos”. (Ver folio 45)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOQOS. Este Tribunal no advierte

hechos, Utiles para la resolucion de este asunto, que tengan el caracter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso se esta
solicitando la marca de fabrica y de comercio “CRECI NUTRI (disefio)” para proteger y
distinguir “leche y productos lacteos”, en clase 29 de la Clasificacion Internacional. Existe en
la publicidad registral segin consta a folio 47, la marca de fabrica y de comercio
“PRECINUTRI” en clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza, la cual protege “leche
y productos lacteos”. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el

articulo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representante de la empresa recurrente en su escrito de apelacion indica que para la

determinacion de la posible confusion entre marcas, el analisis debe realizarse de manera
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global. Aduce que el hecho que ambas marcas incluyan nutri en su composicion no implica
que el vocablo sea de propiedad exclusiva de la opositora, pues no es lo mismo CRECI
NUTRI (dos vocablos + disefio) que PRECINUTRI (un solo término), ya que al cotejarlos son

diferentes como para coexistir a nivel registral.

Argumenta que al igual que en el andlisis visual, CRECI NUTRI y PRECINUTRI imprime
una fonética distinta de conjunto. Tampoco existe similitud ideoldgica entre los signos en
disputa, pues CRECI podria evocar a crecimiento mientras que PRECI pareciera meramente
de fantasia. Por lo que es totalmente clara la inexistencia de similitud Grafica, fonética o

ideologica.

Del andlisis o vision de conjunto se tiene que el signo “PRECINUTRI” es una marca
denominativa simple formada de una sola palabra. El distintivo solicitado “CRECI NUTRI
(disefio)” es mixto, estd compuesto por dos palabras y un disefio de una etiqueta, dentro de la
etiqueta se leen los términos CRECI NUTRI, detras una figura irregular de color verde,
delineada en color amarillo, debajo una cinta de color rojo delineado en color amarillo,
ademas imagen de un nifio granjero, sostiene una paca de heno, el dibujo de una iglesia, y un
sol saliente entre las montafias. Vemos asi, que de la perspectiva de conjunto el signo que se
solicita es desde el punto de vista de su denominacion muy similar al signo inscrito, la
diferencia entre CRECI NUTRI (la solicitada) y PRECINUTRI (la inscrita), es la
sustitucion de la letra “C” por la letra “P”, lo que hace que desde el punto gréfico y fonético
el término denominativo es insuficiente, para evitar un riesgo de confusion, por lo que resulta
aplicable el numeral 24 inciso ¢) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, ya que debe darsele mas importancia a las semejanzas que a las diferencias.

En virtud de lo indicado supra, ambas marcas podrian confundirse, una con la otra, ya que
fonéticamente y graficamente su denominacion es muy similar. Mas aun por cuanto

ideologicamente ambas resaltan el elemento nutri . La marca solicitada al incorporar el
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elemento “creci”, que es un radical genérico en este caso para referirse a que se trata de
productos nutritivos que fomentan el crecimiento, hace enfatizar ain méas la similitud
alrededor de elementos genéricos como es nutricion y crecimiento, por lo que el radical
“creci” no aporta una diferenciacion ideologica relevante con el signo inscrito. Los productos
lacteos, como es la leche, son ampliamente utilizados por sus propiedades nutritivas para el
fomento del crecimiento de los nifios . De esta forma los signos al ser similares y girar

alrededor del elemento ideoldgico nutricion, pueden ser confundibles.

El riesgo de confusion del consumidor se consolida cuanto tenemos signos semejantes que
buscan proteger productos similares o relacionados. En este caso concreto, ambas marcas
resultan semejantes como puede verse, y protegen productos de una misma naturaleza
“alimentos”, a saber, leche y productos lacteos, en clase 29 de la Clasificacion Internacional
de Niza (Ver folio 1 vuelto y 45), por lo que los canales de comercializacion de los productos
son comunes, y el tipo de consumidor al que van destinados es el mismo. Asi, que hay un alto

grado de similitud entre la marcas y sus productos.

Esta semejanza entre las marcas cotejadas, no permite la coexistencia entre el distintivo
“CRECI NUTRI (diseiio)” para “leche y productos lacteos” y “PRECINUTRI” inscrita para
“leche y productos lacteos”, ambos en clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza, de
manera tal que este Tribunal estad llamado a garantizar la proteccion del signo registrado de
acuerdo al parrafo primero del articulo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que

establece:

[...] El titular de una marca de fabrica o de comercio ya registrada gozara del derecho
exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones
comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geograficas y denominaciones
de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el

uso dé probabilidad de confusion. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas

Voto No. 817-2014 Pagina 5



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

indicaciones geogréaficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se
presumird la probabilidad de confusion [...]”. En virtud de lo indicado, considera esta
Instancia, que lo que la administracion registral debe velar, a la luz del parrafo primero del
articulo 25 de la Ley de Marcas, es la proteccion de la marca registrada. Se aplica en este caso
el inciso c) del articulos 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en
el sentido de que deben darse méas importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los

signos para determinar si hay o no un riesgo de confusion en su cotejo.

Por lo anteriormente expuesto, concluye este Organo de Alzada que el signo propuesto no es
factible de registro, no siendo atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido
contrario. Asi las cosas, al existir riesgo de confusion y de asociacion entre los signos
cotejados, no es posible la inscripcion de la marca de fabrica y de comercio “CRECI NUTRI
(disefio)”, en clase 29 Clasificacion Internacional de Niza, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 8 incisos a) y b), y parrafo primero del articulo 25, ambos de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos. Por lo que resulta procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de
Apelacion interpuesto por la licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti, en su condicion
de apoderada especial de la empresa COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y
DERIVADOS, S.A. DE C.V., en contra de la resolucién final dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las once horas, treinta y seis minutos, diecisiete segundos del catorce de
febrero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se acoge la oposicion planteada
por el licenciado Luis Esteban Hernandez Brenes, en su condicion de apoderado para
propiedad intelectual de la empresa N.V. NUTRICIA. Se deniega la solicitud de inscripcion
de la marca de fabrica y de comercio “CRECI NUTRI (disefio)”, en clase 29 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por

no existir ulterior recurso contra esta resolucién, de conformidad con los articulos 25 de la
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Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 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 del 31 de agosto del 2009,

se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR
el Recurso de Apelacion interpuesto por la licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti,
en su condicion de apoderada especial de la empresa COMERCIALIZADORA DE
LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., en contra de la resolucion final dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y seis minutos, diecisiete segundos
del catorce de febrero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se acoge la
oposicién planteada por el licenciado Luis Esteban Hernandez Brenes, en su condicion de
apoderado para propiedad intelectual de la empresa N.V. NURICIA. Se deniega la solicitud
de inscripcion de la marca de fabrica y de comercio “CRECI NUTRI (disefio)”, en clase 29
de la Clasificaciéon Internacional de Niza. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- NOTIFIQUESE.-

Norma Urefa 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 UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33
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