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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0305-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA “MARTIN”

DR. MARTENS” INTERNATIONAL TRADING GMBH Y “DR. MAERTENS”
MARKETING GMBH, apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-1114)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0388-2022

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

horas y diecinueve minutos del trece de setiembre de dos mil veintidods.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por la licenciada Maria
Vargas Uribe, cédula de identidad numero 1-0785-0618, abogada, vecina de San
José, en su condiciéon de apoderada especial de las empresas DR. MARTENS
INTERNATIONAL TRADING GMBH, una sociedad constituida y organizada bajo
las leyes de Alemania, domiciliada en Ahornstrasse 8a, D-82166 Grafelfing y “DR.
MAERTENS” MARKETING GMBH, sociedad constituida y organizada bajo las
leyes de Alemania, domiciliada en An Der ach 3, D-82402, Seeshaupt., en contra
de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:50:16
del 17 de mayo de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeno.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Maria Vargas Uribe,
de calidades indicadas, en su condicion de apoderada especial de las empresas
DR. MARTENS "INTERNATIONAL TRADING GMBH, y DR. MAERTENS
MARKETING GMBH, presentd solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y
comercio “MARTIN” para proteger en clase 25 internacional: calzado, botas,
sandalias, zapatos, cafas de botas, plantillas, herrajes para el calzado, suelas para

calzado, plantillas para calzado.

En resolucion dictada a las 11:50:16 del 17 de mayo de 2022, el Registro de la
Propiedad Intelectual denegé la inscripcidén de la marca por derecho de terceros de
conformidad con el articulo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos,

por encontrarse inscrito el nombre comercial SAN MARTIN.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada especial de las
companias DR. MARTENS "INTERNATIONAL TRADING GMBH, y DR.
MAERTENS MARKETING GMBH, presenta recurso de apelacion contra la
resolucién relacionada mediante escrito presentado el dia 24 de mayo de 2022 y

manifesté como agravios lo siguiente:

1.- Se trata de una marca y un nombre comercial, entre los que existen diferencias
sustanciales. La marca solicitada es MARTIN en clase 25 y el nombre comercial es
SAN MARTIN que se dirige a proteger un establecimiento para la venta y
distribucién de calzado en todas sus lineas. EI nombre comercial no va a ser
afectado por la inscripcion del signo MARTIN, ya que este va a proteger productos
que son fabricados, manufacturados y distribuidos alrededor del mundo por su
representada, en tanto el nombre comercial protege un establecimiento comercial,
no la comercializacion de productos.
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2.- El Registro debi6 permitir la publicacion del edicto en el Diario Oficial La Gaceta
para esperar los dos meses de la oposicidn, ya que no existe conflicto en vista que
el nombre comercial protege el establecimiento en si, en tanto que la marca protege

productos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal
caracter, relevante para lo que debe ser resuelto, la existencia del siguiente signo

distintivo inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual:

1.- Nombre comercial: SAN MARTIN, registro 106355, para proteger y distinguir
un establecimiento dedicado a la venta y distribucion de calzado en todas sus lineas.
Ubicado en Grecia, Alajuela, frente al costado este del Mercado Municipal. Titular:
THELMA LIZANO BOGANTES. Inscrito el 23 de febrero de 1998. (Folios 3 y 4 del

expediente administrativo):

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal caracter

relevantes para la resolucion del presente asunto.

CUARTO. 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. SOBRE EL COTEJO DE LOS
SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos
distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe
ser primordialmente distintivo y no puede generar confusion con relacién a otros
debidamente inscritos o en tramite de inscripcion; esta es la esencia del derecho
exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la
proteccion que se despliega con el uso de esa marca, en relacion con las marcas

de productos similares.
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Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que

adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociacién o relacion
entre productos, para establecer que la marca no desempefaria su papel

diferenciador, por ende, no seria posible dar proteccion registral al signo solicitado.

En este sentido, el articulo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que
ningun signo podra ser registrado como marca, cuando ello afecte algun derecho

de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser idéntico o
similar a un nombre comercial o emblema usado en el pais por un tercero

desde una fecha anterior.

[..]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualizacion e
identificacion de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo
cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusiéon o asociacion marcaria,
de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular

de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener
la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando
entre dos 0 mas signos existen similitudes graficas, fonéticas o conceptuales que
hacen surgir el riesgo de confusién entre ellos, sea de caracter visual, auditivo o
ideoldgico.
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Ante ello, el operador juridico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar
del consumidor y tener en mente quiénes serian los consumidores del bien o
servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresion de
conjunto que despierten las denominaciones, 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); 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el anadlisis del cotejo entre el signo solicitado y el registrado, no
solo es de aplicacion el articulo 8 incisos d) de la ley de cita, sino también el articulo
24 incisos c) y e) de su reglamento, que senala el deber de calificar las semejanzas
entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes graficas, fonéticas e
ideoldgicas y dar mas importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos.
Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusién y asociacién frente al
consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como proteccion
a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar
a la pedida. Al efecto se indica:

Articulo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realizacion

del examen de fondo como para la resoluciéon de oposiciones, se

tomara en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse mas importancia a las semejanzas que a las diferencias

entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusion, no es suficiente que los

signos sean semejantes, sino ademas que los productos o servicios
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que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la

posibilidad de asociacion o relacion entre ellos;

[..]

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza
como herramienta el cotejo entre los signos, el que resulta necesario para poder
valorarlos desde los puntos de vista grafico, fonético e ideoldgico o bien determinar
las diferencias existentes entre el signo solicitado y el signo registrado. Esta
composiciéon puede generar que efectivamente se provoque en relacién con el
inscrito, un riesgo de confusién frente al consumidor, situacion que lleva a objetar el

registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.
El Tribunal Registral Administrativo, con relacion a ello ha dictaminado que:

el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas

son confundibles, [...]. Con el cotejo grafico se verifican las similitudes que

pueden provocar una confusion visual [...]. Con el cotejo fonético se

verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciacion de las

palabras. [...] Asi, tenemos que: la confusién visual es causada por la

identidad o similitud de los signos derivada de su simple observacion, es

decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusion auditiva se

da cuando la pronunciacion de las palabras tiene una fonética similar, sea
esa pronunciacion correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo. Voto 135-
2005. Resolucion de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atras la confusion ideolégica que se deriva del idéntico o parecido
contenido conceptual de los signos; esta confusion surge cuando la representacion
0 evocacidon a una misma o semejante cosa, caracteristica o idea, en tales signos,

impide al consumidor distinguir a uno de otro. De esta manera, la marca propuesta
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y el nombre comercial inscrito son los siguientes:

Marca solicitada

MARTIN

Clase 25: calzado, botas, sandalias, zapatos, cafias de botas, plantillas, herrajes

para el calzado, suelas para calzado, plantillas para calzado.

Nombre comercial inscrito

SAN MARTIN

Para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a la venta y distribucion de
calzado en todas sus lineas. Ubicado en Grecia, Alajuela, frente al costado este del

Mercado Municipal.

De conformidad con el cotejo realizado y analizando los signos en su conjunto, se
denota que a nivel grafico tanto el solicitado como el signo inscrito, tienen en su
estructura gramatical la palabra “MARTIN”, sin embargo, el nombre comercial

inscrito se compone de otros elementos como lo es la palabra “SAN”.

Vista la anterior comparacién, este Tribunal no avala el analisis que realiza el
Registro de primera instancia, ya que basa su fundamentacién, en el uso de la
palabra “MARTIN” en el signo solicitado y que también la tiene el nombre comercial
inscrito y de ahi concluye que “consiste en la denominacion preponderante de la
marca registrada”. Ante todo, debe indicar este Tribunal que el signo inscrito se
refiere a un nombre comercial y no a una marca, y que el elemento preponderante

de ese nombre comercial es el conjunto del signo en su totalidad, que se compone

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 electrénico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr



TRIBUNAL A 13 de setiembre de 2022
REGISTRAL | coSTA RICA VOTO 0388-2022

ADMINISTRATIVO TRABAJANDO, DECIDIENDO, MEJORANDO Pagma 8 de 11

de dos palabras, sea SAN MARTIN, lo cual crea una diferencia entre los signos y
no corresponde realizar un analisis basado en la divisiéon del conjunto, siendo las

palabras que conforman ese signo son los elementos fundamentales que le dan

identidad, distintividad y lo caracterizan de una forma exclusiva identificando en este

caso, un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribucién de calzado en

todas sus lineas, con una ubicacion en Grecia, Alajuela, frente al costado este del

Mercado Municipal.

De lo anterior se destaca que el nombre comercial cumple diversas funciones
especificas dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las
resume: 1) La funcién identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al
empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de
las demas actividades idénticas o similares; 2) La funcion de captacién de clientela;
3) La funcion de concentrar la buena reputacion de la empresa, y 4) La funcion
publicitaria. [Guerrero Gaitan, Manuel, EI Nuevo Derecho de Marcas. Bogota,
Universidad Externado de Colombia, 2016, pag. 265]

De esta forma, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones
esenciales, que estan intimamente ligadas a su naturaleza:

* Identifica a una empresa en el trafico mercantil.

» Sirve para distinguirla de las demas empresas que desarrollan actividades

idénticas o similares.

De acuerdo con el articulo 2 de la Ley de Marcas, se define al nombre comercial

como: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un

establecimiento comercial determinado [subrayado nuestro]. Obsérvese la
diferencia con una marca que es la identificacion de productos en el mercado. De
esta forma la conformacion grafica de los signos en pugna plantea una discrepancia

en la pronunciaciéon de los signos muy evidente, ya que la vocalizacion en conjunto
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de estos no va a permitir que se genere riesgo de confusion alguno, aunado a que
la marca va a proteger un establecimiento comercial, esta diferencia es la que hace

que lo pedido pueda acceder a la publicidad registral.

Por lo anterior, contrario a lo dispuesto por el Registro de primera instancia este
Tribunal acoge los agravios del apelante en cuanto a que la marca solicitada si tiene
aptitud distintiva. Segun el analisis anterior los signos presentan mas diferencias
que semejanzas y siendo que el signo solicitado contiene diferencias con el inscrito
que son valorables, ademas de sus funciones muy especificas como se analizé a lo
largo de esta resolucion, se revoca la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las 11:50:16 del 17 de mayo de 2022, para que se continue

con el procedimiento de inscripcidn si otro motivo ajeno al indicado no lo impide.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son 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. Situacion que tal y como ha sido analizado
lineas arriba no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales
a nivel grafico y fonético entre los signos cotejados, recayendo en innecesario

aplicar el principio de especialidad.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara CON LUGAR el
recurso de apelacion interpuesto por la licenciada Maria Vargas Uribe, de calidades
indicadas, en su condicion de apoderada especial de las empresas DR. MARTENS"
INTERNATIONAL TRADING GMBH, y “DR. MAERTENS” MARKETING GMBH,
contra la resolucion de las 11:50:16 del 17 de mayo de 2022, emitida por el Registro
de Propiedad Intelectual, la que en este acto se REVOCA, para que se continue

con el tramite de inscripcion de la marca de fabrica y comercio “MARTIN” para
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proteger en clase 25 internacional: calzado, botas, sandalias, zapatos, cafias de

botas, plantillas, herrajes para el calzado, suelas para calzado, plantillas para

calzado, si otro motivo no lo impidiera. 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.
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