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SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE COMERCIO “PAL MICHI”
KLP MASCOTAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-4880)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0498-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas

con cincuenta y un minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por el sefior Jonnathan Rojas
Alvarado, vecino de Cartago, cédula de identidad: 1-0735-0026, en su condicién de
apoderado especial de la compafiia KLP MASCOTAS S.A., cédula juridica: 3-101-686776,
con domicilio en Cartago, La Unién, San Diego, 800 metros suroeste de la plaza de deportes,
Calle Padilla, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a
las 13:24:03 horas del 3 de agosto de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermudez
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representacion de la empresa KLP
MASCOTAS S.A., presento solicitud de inscripcion de la marca de comercio “PAL

MICHI”, para proteger y distinguir en clase 31 internacional: alimentos para gatos.
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Mediante resolucion de las 13:24:03 horas del 3 de agosto de 2021, el Registro de la
Propiedad Intelectual, denegd la solicitud por considerar que el signo propuesto es
inadmisible por derechos de terceros, conforme al articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de

marcas Yy signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el 11 de agosto del 2021, la representacion de la empresa KLP
MASCOTAS S.A., interpuso recurso de revocatoria y apelacién en subsidio, en contra de la
resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifesto:
1. La argumentacion dada por el Registro no parece tener sentido ni logica, pues de acatarse
ese pensamiento, no podria inscribirse ninguna marca que contenga la palabra “PAL”, y
menos Si es en su inicio.

2. Laresolucion recurrida establece una serie de comparativa (gréficas, fonética, ideoldgicas
y de productos) y en todas parece indicar que PAL y PAL MICHI son similares cuando,
como bien lo indica en la comparacién gréfica, la segunda en un término compuesto, 0 como
lo dice la resolucidn, mixto y la primera es una expresion simple. Solo ese elemento expone
diferencia suficiente que evite confusion, pues de lo contrario cualquier producto que sea
alimento para mascotas que incluya la palabra “pal” devendria en similar al ya inscrito por
el solo hecho de incluir “pal” lo cual implica una limitacion, no es racional y es excesiva a

favor de la marca ya inscrita.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra
como unico hecho con tal caracter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro

de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca:

"PAL", registro: 50878, inscrita desde el 6 de agosto de 1976, vigente hasta el 6 de agosto
de 2026, titular: MARS, INCORPORATED, para proteger y distinguir en clase 31

internacional: alimentos para animales (folio 3 legajo de apelacién).
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TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
encuentra hechos que con tal caracter que sean de relevancia para el dictado de la presente

resolucion.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo
de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades,

invalidez o indefension que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La funcién fundamental de la marca
radica en la capacidad de identificar un producto o servicio y diferenciarlo de otros en el
mercado, al mismo tiempo que permita al consumidor atribuirle un origen empresarial

determinado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociacion o relacion entre dos
0 mas signos, para establecer que la marca no desempefaria su papel diferenciador y, por lo
tanto, no seria posible dar proteccion registral al signo solicitado; con esto se busca evitar el
riesgo de confusion, respecto del cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el
Proceso 700-1P-2018, hace el siguiente analisis:
Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de
confusion (directo o indirecto) y/o riesgo de asociacion en el publico consumidor.
a) El riesgo de confusion, puede ser directo o indirecto. EI primero, riesgo de
confusion directo, esta caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto o servicio determinado, crea que esta adquiriendo otro. Y el
segundo, riesgo de confusion indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a
dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente
al que realmente posee.
b) El riesgo de asociacion, consiste en la posibilidad de que el consumidor,

aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al
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adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una

relacion o vinculacién econémica.

En este sentido la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), asi
como su reglamento, que es decreto ejecutivo 30233-J, contempla la denegatoria de un signo
cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en
los consumidores un riesgo de confusion en cuanto al origen empresarial de sus productos o

servicios.

El articulo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningin signo podra ser
registrado como marca, cuando ello afecte algin derecho de terceros.
Articulo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningln signo podra ser
registrado como marca cuando ello afecte alglin derecho de terceros, en los siguientes
casos, entre otros:
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacién geografica o una
denominacién 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 confusién al pablico consumidor.
b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusidn, por ser idéntico o similar a
una marca, una indicacién geografica 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de
ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicacion geografica o la

denominacion de origen anterior.

[..]

Al ser la finalidad de una marca lograr la individualizacién de los productos o servicios que

distingue y evitar que se pueda provocar alguna confusién, se protege no solo al consumidor,
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sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el andlisis entre el signo solicitado y el signo inscrito, se debe
recurrir el articulo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, el cual sefiala que se deben
examinar similitudes graficas, fonéticas e ideoldgicas entre los signos inscritos y los
solicitados, dando mas importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas
semejanzas fundamentan el riesgo de confusion y asociacion frente al consumidor y sirven
de base, para objetar el registro de un signo como proteccion a los derechos adquiridos por
terceros. Este numeral sefiala, en lo que interesa:

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 gréafica, fonética

y/o ideoldgica 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.

De esta manera, para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la
siguiente comparacion:

Marca propuesta

PAL MICHI

Clase 31: alimentos para gatos.

Marca registrada

PAL

Clase 31: alimentos para animales.
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Al realizar un analisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel grafico las marcas son
denominativas: “PAL MICHI” y “PAL”; coinciden en el vocablo “PAL”, el cual es el
elemento preponderante tanto en la marca propuesta como en la registrada. El signo del
apelante contiene la palabra “MICHI”, el cual no es suficiente para otorgarle caracter

distintivo.

En cuanto al cotejo fonético, el sonido que emiten los signos al oido humano es muy similar,

al grado de provocar confusién, por estar la marca registrada contenida en el signo propuesto.

Desde el punto de vista ideoldgico, el término “PAL” se traduce del idioma inglés al espafiol como
“camarada”, y siendo que los signos en conflicto coinciden en esta palabra, es evidente que evocan
el mismo concepto o idea en el publico consumidor, lo cual generaria riesgo de confusion o

asociacion empresarial.

Con relacion al cotejo de productos que buscan proteger y distinguir las marcas en analisis,
se determina que son de la misma naturaleza en clase 31 de la nomenclatura internacional,
dirigidos al sector de alimentos para animales; no obstante, que uno sea exclusivo para gatos
no es suficiente para evitar el riesgo de asociacién empresarial con respecto al signo inscrito,

por lo que se pueden considerar productos competidores.

Partiendo del analisis y cotejo realizado, se rechazan los agravios expuestos por el recurrente
y se concluye que la marca solicitada, al ser analizada en conjunto, no cuenta con una carga
diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con
el signo inscrito; sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su

mente las semejanzas por encima de las diferencias.

Como se ha mencionado, la funcion principal de los signos distintivos es identificar bienes y

servicios de otros en el mercado, que se sean una herramienta de ayuda a los consumidores
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al momento de realizar la eleccién entre productos de la misma naturaleza pero sin
desproteger a los empresarios ante un uso o asociacion indebida de su signo; por lo que
permitir la inscripcion del signo “PAL MICHI”, seria ir en contra del ordenamiento juridico
marcario, en tanto es inminente la probabilidad de que se dé un riesgo de confusion en el
consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los
productos que identifica la marca inscrita; asimismo se determina que existe riesgo de
asociacion empresarial, en la medida que el consumidor podria pensar que el producto que

pretende proteger la marca solicitada proviene de la empresa titular del signo inscrito.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este
Tribunal rechaza el recurso de apelacion interpuesto el sefior Jonnathan Rojas Alvarado, en
su condicion de apoderado especial de la compafila KLP MASCOTAS S.A., en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:24:03 horas del 3 de
agosto de 2021.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de
apelacion interpuesto por el sefior Jonnathan Rojas Alvarado, en su condicion de apoderado
especial de la compafiia KLP MASCOTAS S.A., en contra de la resolucién dictada por el
Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:24:03 horas del 3 de agosto de 2021, la que en
este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la via administrativa
de conformidad con los articulos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de
los Derechos de Propiedad Intelectual y el articulo 29 del Reglamento Operativo de este
Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolucion que se
dejara en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina
de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electronico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL 19 de noviembre de 2021

REGISTRAL y‘ T VOTO 0498-2021

ADMINISTRATIVO COBERNO DL BICENTENARO Pagina 8 de 8

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fechay hora: 20/12/2021 11:57 AM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por

CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA) Firmado digitalmente por

Fechay hora: 21/12/2021 12:08 PM LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENO (FIRMA)
Fechay hora: 20/12/2021 11:59 AM

Cristian Mena Chinchilla Leonardo Villavicencio Cedefio

Firmado digitaimente por Firmado digitalmente por

Fechay fora: 201212021 LL5B AM Fechay hore 20122021 1156 A
Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

gMg/KQB/CMCH/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS
TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION
T.E: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.26

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electronico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr


mailto:info@tra.go.cr

		2021-12-20T11:57:46-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-12-20T11:58:21-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-12-20T11:58:47-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Zapote de San José
	PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-12-20T11:59:29-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Zapote de San José
	LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
	Voto


		2021-12-21T12:08:07-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
	Visto bueno


		Tel 22439900
	2021-12-21T12:08:25-0600
	San Jose
	TSA SINPE v2
	Conservación




