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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0097-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA DE FABRICA Y COMERCIO
NADIA ACUNA ALVARADO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-8238)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0172-2023

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

horas dieciocho minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el licenciado Andrés
Hernandez Osti, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0712-0834, en su
caracter de apoderado especial de NADIA ACUNA ALVARADO, comerciante,
cédula de identidad 1-1095-0747, contra la resolucién emitida por el Registro de la
Propiedad Intelectual a las 16:21:54 horas del 29 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermudez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Andrés Hernandez
Osti, de calidades y en la representacion citada, presento la solicitud de inscripcion

=

O I (o ]

de la marca de fabrica y comercio para proteger y distinguir en clase

14: articulos y productos de bisuteria.

Mediante resolucion de las 16:21:54 horas del 29 de noviembre de 2022, el Registro
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de la Propiedad Intelectual rechaz6 la marca solicitada porque considerd que
transgrede los incisos a) y b) del articulo 8 de la Ley de marcas y otros signos

distintivos (en adelante Ley de marcas) por presentar similitud grafica, fonética e

ideolégica con la marca registrada |ﬁﬂOJ{Q y distinguir productos

relacionados.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Andrés Hernandez Osti, apelé y expuso

como agravios:
1. La marca solicitada cumple con el requisito de distintividad.

2. La marca registrada protege unicamente prendas de vestir de mujer, segun su

pagina web, y no ofrece ningun articulo de bisuteria.

3. Se trata de marcas mixtas distintas en su conjunto, no son similares; se verifican

diferencias que imposibilitan la confusion visual.

4. Los signos en conflicto pertenecen a dos clases distintas de la clasificacion
internacional y protegen productos diferentes que no tienen relacién entre ellos, por
lo que, en aplicacion del principio de especialidad, es poco probable que el

consumidor se confunda al adquirir los productos.

5. No es cierto que en los establecimientos comerciales que venden ropa también

se distribuyan productos o articulos de bisuteria y viceversa.

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 inscrito el siguiente signo:
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MM Q1O registro 293878, propiedad de STEPHANIE N. MORALES MONGE,

inscrita el 27 de enero de 2021 y vigente hasta el 27 de enero de 2031, distingue en

clase 25: prendas de vestir.

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 indefension que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. EI
articulo 8 de la Ley de marcas determina que ningun signo podra ser registrado
como marca cuando ello afecte algun derecho de terceros, segun lo disponen, en lo
que interesa, los incisos a y b:
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacion 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 confusion al
publico consumidor.
b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser idéntico o
similar a una marca, [...] 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 [...] anterior.
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En relacion con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en
cuenta algunas reglas contenidas en el articulo 24 del Reglamento a la ley citada
gue ayudaran a determinar la posible coexistencia de los signos:
a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresion
grafica, fonética y/o ideoldgica que producen en su conjunto, como si el
examinador o el juzgador estuviese en la situacién del consumidor normal
del producto o servicio de que se trate.
[...]
c) Debe darse mas importancia a las semejanzas que a las diferencias entre
los signos;
d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente
se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al
consumidor, tomando en cuenta canales de distribucion, puestos de venta
y tipo de consumidor a que van destinados;
e) Para que exista posibilidad de confusion, 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 relacién entre ellos;
f) No es necesario que haya ocurrido confusion o error en el consumidor,
sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusion o error se produzca,
teniendo en cuenta las caracteristicas, cultura e idiosincrasia del

consumidor normal de los productos o servicios;

[..]

De acuerdo con los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo
marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista grafico, fonético,

ideoldgico y los productos que protegen.
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Signo solicitado Signo registrado

_m_

INNAato

Articulos y productos de bisuteria. Prendas de vestir.

Para efectuar el cotejo en conjunto de los signos el examinador debe tener en
cuenta preferentemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los
signos enfrentados. Esto es asi, porque son las caracteristicas comunes las que
determinan la similitud marcaria y la consecuente confusién del publico consumidor.
La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos
elementos insertados en ellas, pero si de los elementos similares o de la semejante

disposicion de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista grafico, fonético e ideoldgico, se

determina que entre el signo solicitado

_m_

iﬁﬂO’IO, existe semejanza por cuanto del conjunto marcario de cada signo

y la marca registrada

resalta como elemento denominativo preponderante el término INNATO vs
INNATA,; con esto no se esta violentando la regla del analisis en conjunto, porque

se estan tomando en cuenta todos los componentes de los signos y estas
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semejanzas son muy marcadas visualmente.

La grafia especial que presenta la marca solicitada en su estructura denominativa
no le agrega suficiente distintividad para trasladar el término protegido (INNATA) a

un segundo plano.

De igual forma la vocalizacion de ambos signos es semejante unicamente difiere en

la letra final, por lo que fonéticamente existe identidad.

En el plano ideoldgico los conceptos son los mismos, unicamente que uno se

presenta en masculino y el otro en femenino.

La comparacion en conjunto de las marcas se acerca a la percepcion que tiene el
consumidor de los signos, porque diariamente percibe un elevado numero de signos
y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino mas bien una
impresion general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin

analisis pormenorizados.

En resumen, considera este Tribunal que debe atribuirse caracter dominante al
elemento que, por penetrar con mayor fuerza en la mente del publico, determina la
impresion en conjunto producida por una marca, y en este caso es INNATO e
INNATA.

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 relaciéon entre ellos”, por lo que procede analizar si los

productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.
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Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusion
del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, 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 confusion, principios que precisamente se encuentran en el

articulo 25 Ley de marcas de repetida cita.

La determinacion de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestion
que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del

supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada protege productos que funcionan como
accesorios a los productos distinguidos por la marca registrada. Por lo general las
tiendas de articulos de vestir también ofrecen bisuteria para combinar con sus
atuendos: un collar, aretes, pulseras, etc., que entran dentro de la gama de
bisuteria; son accesorios necesarios para las prendas de vestir, por lo que se
pueden relacionar los productos y dadas las similitudes graficas, fonéticas e

ideoldgicas se puede presentar confusion para el consumidor.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera
su inscripcion previa, frente a todas las categorias de riesgo de confusion que se
susciten y en este caso el elemento preponderante de la marca solicitada es
semejante al signo registrado.

Ademas, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusion,
tales dudas deberan resolverse necesariamente a favor de quien registro
anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una
marca que no cause confusion con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante
el inmenso campo que ofrece la fantasia y la imaginacién, nada justifica la eleccién
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de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente

adquiridos.

Asi las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con mas semejanzas
que diferencias en el plano grafico, fonético y en relacion con los productos que
distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente; los signos no tienen que
ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé proteccion al registrado
tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo
solicitado se quebrantaria la prohibicion de los incisos a) y b) articulo 8 de la Ley de

marcas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusion entre los signos

_m_

cotejados, al encontrarse inscrito el signo INMNOfO y que de permitirse la inscripcion

de la marca se quebrantaria lo estipulado en el articulo 8 incisos a) y
b) citados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por
resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por
Andrés Hernandez Osti, en su caracter de apoderado especial de NADIA ACUNA
ALVARADO, contra la resolucién emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual

alas 16:21:54 horas del 29 de noviembre de 2022, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de
apelacion planteado por Andrés Hernandez Osti, en su caracter de apoderado
especial de NADIA ACUNA ALVARADO, contra la resolucién emitida por el
Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:21:54 horas del 29 de noviembre de

2022, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en
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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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto
ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolucién 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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