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

horas cincuenta y cuatro minutos del diez de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el licenciado Carlos
Corrales Azuola, abogado, cédula de identidad 1-0849-0717, en su condicion de
apoderado especial de la empresa COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA,
S.C.G,, constituida bajo las leyes de Espafia, domiciliada en Valdamor 18, 36968
Meafio, Pontevedra, contra la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 11:29:46 horas del 6 de mayo de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Carlos Corrales

Azuola, de calidades y en la representacion citada, solicitd ante el Registro de la

.F'ACO‘ LOLA'.

Propiedad Intelectual la inscripcion de la marca , para proteger y

distinguir en clase 33: bebidas alcohdlicas (excepto cervezas).
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El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolucion de las de las 11:29:46
horas del 6 de mayo de 2021, rechaz6 la marca presentada por el antecedente
registral de la marca “PACO Y LOLA” que distingue en clase 32, jugos naturales y
bebidas tipicas costarricenses, con fundamento en el articulo 8 incisos a) y b) de la

Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Carlos Corrales Azuola apelé la
resolucién emitida por el Registro, solicité revocar la resolucion recurrida y continuar

con el tramite de inscripcion, para lo cual expuso como agravios, lo siguiente:

Las marcas protegen productos que no se relacionan, que son completamente
distintos por lo que se debe aplicar el principio de especialidad, articulo 24 inciso e)
del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, dado que la marca
inscrita esta limitada a bebidas tipicas costarricenses, por lo que es distinta a
cualquier tipo de bebidas alcohdlicas. Los productos son ofrecidos al publico a
través de diferentes medios de comercializacion, se encuentran ubicados en
estantes diferentes en los supermercados, y se dirigen a distintos tipos de
consumidores, a saber, la marca solicitada a mayores de edad consumidores de

alcohol y la inscrita a familias.

Ademas, estan en clases distintas, 33 y 32. Los productos a proteger son
completamente distintos a las bebidas tipicas costarricenses, son originarios de

Espafia por lo que no hay posibilidad de confusion.

Desde el punto de vista gréfico la marca solicitada al contar con un disefio difiere
de la marca registrada, pues este es caracteristico y distintivo, Unico y original y
facilita al consumidor diferenciarla de las demas, por lo que no causa engafio o

confusién. Debe darse un peso contundente al elemento grafico, su colocacion y la
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estilizacion de las letras, no debe limitarse a lo denominativo.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista
como hecho con tal caracter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el
Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de: JUAN
PABLO RODRIGUEZ MONTERO, la marca:

“Paco y Lola” bajo el registro numero 255892, inscrita el 3 de octubre de 2016 y
vence el 3 de octubre de 2026, para proteger y distinguir: jugos naturales y bebidas
tipicas costarricenses, en clase 32.

TERCERO: 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.

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

invalidez o indefensidn que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES
ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El articulo 8 de la Ley
de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en
forma clara que ningun signo podra ser registrado como marca cuando ello afecte
algun derecho de terceros, configurdndose tal prohibicién conforme al inciso a)
cuando el signo es idéntico o similar, como en el caso de marras, a una marca,
registrada o en tramite de inscripcion por un tercero desde fecha anterior, y distingue
los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan

causar confusién al publico consumidor, y b) si el uso del signo puede causar

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 10 de setiembre de 2021

REGISTRAL y‘ VOTO 0395-2021

ADMINISTRATIVO ComenNo oF sicenTENATO Pagina 4 de 8

confusion, por ser idéntico o similar a una marca, registrada o en tramite de
inscripcién por un tercero desde una fecha anterior, y distingue iguales productos
0 servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser

asociados con los distinguidos por la marca.

Partiendo de lo anterior, se procede con el cotejo marcario, y para estos efectos las

marcas que se comparan son:

SIGNO SOLICITADO

opanag

. PACO (- LOLA ' .

Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas)

SIGNO REGISTRADO
PACO Y LOLA

Jugos naturales y bebidas tipicas costarricenses.

Desde el punto de vista gréfico, fonético e ideoldgico no se requiere mayor esfuerzo
para determinar que el elemento esencial del signo solicitado es el denominativo
“PACO & LOLA”, el que presenta mas semejanzas que diferencias con el signo
registrado, nétese que el elemento figurativo que acompafa a la marca solicitada
no es relevante para determinar una diferencia que perciba el consumidor en su
acto de compra o adquisicion de productos, el elemento central y preponderante de
la marca solicitada es la parte denominativa, lo que conlleva a la existencia de

similitud grafica, fonética e ideoldgica, por lo que seré el cotejo de los productos que
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distingue cada signo el que determinara la posibilidad de riesgo de confusién.

Con respecto al principio de especialidad el articulo 24 del Reglamento a Ley de
marcas indica 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...”, esta norma persigue evitar la
confusion del consumidor al momento de elegir sus productos o 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 registrados, cuando el uso
dé lugar a la posibilidad de confusidn o asociacion, principios que precisamente se
encuentran contemplados en el articulo 25 Ley de marcas; por lo que en aras de
verificar si en el presente caso existe esa posibilidad de confusion y/o asociacion,
procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser

asociados.

Se puede observar con claridad que la lista de productos que pretende distinguir la
marca solicitada “bebidas alcohdlicas (excepto cervezas)” se pueden considerar
complementarios de los productos distinguidos por la marca registrada o viceversa
‘lugos naturales y bebidas tipicas costarricenses”, es decir, los jugos o bebidas
naturales protegidos por la marca inscrita se suelen utilizar para ligar bebidas
alcohdlicas, por lo tanto si existe un vinculo o relacién de productos, no se trata que
el consumidor va a obtener un licor pensando que se trata de un jugo, pero si se
puede hacer una relacién en cuanto a un mismo origen empresarial y eso es lo que
la ley protege para los que gozan del derecho de prioridad de sus signos, evitar que
el consumidor asocie a una misma empresa otros productos aunque sean
diferentes. Aunado a esto debe tenerse presente que se ha tornado normal que las
empresas productoras de bebidas alcohdlicas lancen al mercado bebidas que ya
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vienen ligadas con jugos y bebidas naturales, y ante este panorama posible, el
consumidor podria verse inducido a pensar que los productos provienen de un

mismo origen.

En cuanto a las bebidas tipicas costarricenses, debe tener el apelante en
consideracion que entre estas se enlista el rompope, que puede o no contener licor,
por lo que en caso de expenderse este tipo de bebida el consumidor puede también

caer en el error de confundir el origen empresarial de este producto.

El hecho que los productos no pertenezcan a una misma clase no es Obice para que
el consumidor los asocie a un mismo origen, en ese sentido la Ley de marcas es

muy clara:

Articulo 89.-Clasificacién de productos y servicios. ... Los productos o
servicios no se consideraran distintos entre si por razén de que, en cualquier
registro o publicacion del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en
clases diferentes de la clasificacion referida en el primer péarrafo de este

articulo.

Por lo anterior y dadas las similitudes tan marcadas en la parte denominativa de los

signos no puede permitirse su coexistencia registral.

De conformidad con las anteriores consideraciones, lleva razén el Registro de la
Propiedad Intelectual al sefialar que el signo solicitado violenta los incisos a) y b)
del articulo 8 de la Ley de marcas, por lo que se declara sin lugar el recurso de
apelacion presentado por Carlos Corrales Azuola, en su condicién de apoderado
especial de la empresa COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA, S.C.G.,

contra la resolucién venida en alzada, la cual se confirma en todos sus extremos.
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POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de
apelacion planteado por el licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condicién de
apoderado especial de la empresa COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA,
S.C.G,, contra la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
11:29:46 horas del 6 de mayo de 2021, la cual se confirma en todos sus extremos.
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 29 del Reglamento Operativo de este
Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fechay hora: 08/02/2022 08:48 AM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) LEONARDO VILLAVICENCIO CEDERIO (FIRMA)
Fechay hora: 08/0212022 08:09 AN Fecha y hora: 08/02/2022 08:54 AM
Oscar Rodriguez Sanchez Leonardo Villavicencio Cedefio

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2022 02:45 PM

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Fecha y hora: 07/02/2022 12:25 PM
Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33
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