TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0041-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS
GUIMAR, S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-8400

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO O0O81-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las diez horas treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil

veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la
abogada Maria Laura Valverde Cordero, cedula de identidad 1-1331-
030, vecina de San José, en condicion de apoderada especial de la
empresa GUIMAR, S.A. DE C.V., organizada y existente conforme las
leyes de El Salvador, domiciliada en Colonia Escalon Pje Stahl No
1I56-A Fnl 3 Cl Pte, San Salvador, El Salvador, en contra de la
resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a

las 16:11:21 horas del 8 de noviembre de 2023.
Redacta la juez Quesada Bermudez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 25 de agosto
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2023 la abogada Maria del Milagro Chaves Desanti, portadora de la

cédula de identidad 1-06826-0794, vecina de San José, en su

condicion de apoderada especial de la empresa GUIMAR, S.A. DE
C.V., solicito la inscripcion de la marca de servicios para

proteger vy distinguir servicios de restaurante en clase 43

internacional.

Luego del andlisis correspondiente, mediante resolucion final dictada
a las 16:11:21 horas del 8 de noviembre de 2023 el Registro de la
Propiedad Intelectual rechazo el signo propuesto, pues considero que
consiste en una marca inadmisible por razones extrinsecas, con
fundamento en el articulo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y

otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la empresa GUIMAR,
S.A. DE C.V., interpuso recurso de revocatoria con apelacion en

subsidio y expreso en sus agravios lo siguiente:

1. La marca pretendida, a pesar de conformarse por el téermino
preponderante TRIBU inmerso en los distintivos marcarios inscritos,
se distingue por encontrarse escrita con una tipografia especial, en
letras mayusculas, color verde musgo; ademds, encima del vocablo
TRIBU posee un diseno de una flecha muy singular, asemejando una
pluma de color verde musgo levemente oscuro; por tales motivos el
signo solicitado se diferencia de los registrados, de esta forma no
existe confusion visual, ni se presenta en el consumidor riesgo de

confusion o asociacion empresarial.
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2. Al comparar la marca solicitada con los signos inscritos, a
excepcion del denominativo TRIBU LOUNGE, claramente se constata
que los detalles denominativos como grdficos que presentan los
restantes signos hacen que el consumidor logre distinguirlos, como a
su origen empresarial, por lo cual no existe confusion visual entre ellos

y mucho menos riesgo de confusion o asociacion empresarial.

3. Es importante mostrar el lugar de procedencia en donde se usan

los distintivos marcarios, por ejemplo, respecto a la marca de fdbrica

y comercio i su titular estd domiciliada en San Ramon, por
lo que se presume que de encontrarse en el comercio su producto, ese
seria el lugar donde iniciaria actividades; sin embargo, se comprueba
en su sitio en Facebook, que su producto es comercializado
principalmente en macrobioticas o supermercados en San Jose, Zona
Sur, San Carlos, Sarchi, Puntarenas, Palmares, Naranjo, Limon,
Heredia, Guanacaste, Grecia, La Fortuna, Alajuela, Esparza, Canas,
Atenas, Cartago, Turrucares y San Ramon; de ahi que no se presente

confusion entre esta marca y un restaurante.

El nombre comercial TRIBU LOUNGE posee un establecimiento
comercial situado en San Jose, que no se logra ubicar en su direccion,
igualmente no existe referencia alguna en internet sobre la sociedad
titular delsigno: TRIBU LATINA S.A., la cual se fusiono con la sociedad
Oller.Co S.A., que no guarda relacion con servicios de bar vy

restaurante, al estar relaciona con finanzas.
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El nombre comercial presta sus servicios en un
establecimiento comercial ubicado en Heredia, y de la busqueda en la
pdgina de Facebook se comprobo que este refiere a un bar, ademads
su definicion grdfica guarda relacion con Olafos (jarras de cerveza en
distintas presentaciones); por lo cual no se presenta confusion entre

un bar y un restaurante.

4. La marca objetada no guarda semejanza con los distintivos
marcarios inscritos, ademds el consumidor no la relacionard a un
mismo origen empresarial y mucho menos sus servicios, por estar
compuesta de un diseno unico y distintivo. Cada marca y nombre
comercial se particularizan entre si al presentar una tipografia, color
y elementos graficos que los individualizan; asimismo, la falta de estos
elementos en el nombre comercial TRIBU LOUNGE, hace que no se
vean afectados los intereses de los titulares de los signos registrados,

lo que permite su coexistencia registral.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal
enlista como hechos con tal cardcter, relevantes para lo que debe ser
resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran

inscritos los siguientes signos:

1. Marca de fdbrica y comercio (S SET o registro 232869,
inscrita el 10 de enero de 2014, vigente hasta el 10 de enero de

2024, propiedad de la senora Marjorie Alpizar Rojas, protege e

WWW.TRA.GO.CR



http://www.tra.go.cr/

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 4 de octubre de 2024
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0081-2024
Pdagina 5 de 13

clase 30 internacional: preparaciones a base de cereales (folios

7y 8 del expediente principal).

2. Nombre comercial TRIBU LOUNGE registro 1493986, inscrito el
27 de agosto de 2004, propiedad de TRIBU LATINA S.A.,
protege un establecimiento comercial dedicado a servicios de
bar y restaurante, ubicado en San José de la Libreria Universal

Sabana, 125 al sur (folios 9 y 10 del expediente principal).

- o,
3. Nombre comercial TRibby registro 317008, inscrito el 30 de
agosto de 2023, propiedad del senor Fabiadn Alonso Bonilla
Leiton, protege un establecimiento comercial dedicado a venta
de alimentos y bebidas, ubicado en Heredia, 200 metros este,
75 norte de los tribunales de justicia (folios 11 y 12 del expediente

principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este
Tribunal no advierte hechos que con tal cardacter 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 sead necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS
SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO
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ESTOS. El articulo 2 de la Ley de marcas define la marca como:
Cualgquier signo o combinacion de signos que permita distinguir
los bienes o servicios de una persona de los de otra, por
considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de
identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a

los de su misma especie o clase.

Con relacion al nombre comercial el articulo supra citado Lo
conceptualiza como aquel “signo denominativo o mixto que identifica
y distingue una empresa o un establecimiento comercial
determinado”; su finalidad radica en lograr la individualizacion de los
productos, servicios o giro comercial al que distinguen, evitando que
se pueda provocar alguna confusion; de esta forma se protege no solo
al consumidor, sino tambien al empresario titular de signos similares

dentro del mismo giro comercial.

Atendiendo a esta finalidad, el articulo 8 de la Ley de marcas
determina en forma clara que ningun signo podrd ser registrado como
marca, cuando ello afecte algun derecho de terceros; en este caso y
por las razones que mds adelante se expondrdn, corresponde traer a
colacion Unicamente lo que dispone el inciso d):

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser

identico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el

pais por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

Conforme a la normativa transcrita, lo que se busca es evitar el riesgo

de confusion, es decir, que el consumidor incurra en error respecto
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los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista

asociacion indebida acerca del origen empresarial de tales productos

O servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, en el Proceso 19-1P-2022, hace el siguiente analisis:

a)

b)

[...]
El riesgo de confusidn puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusion directo estd caracterizado por Lla

posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o
servicio determinado, crea que estd adquiriendo otro distinto.

El 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.

El riesgo de asociacion consiste en la posibilidad de que el
consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el
origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense
que el productor de dicho producto o el prestador del servicio
respectivo, tiene una relacion o vinculacion economica con otro

agente del mercado.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios con

base en el articulo 24 incisos a), c) y e) del Reglamento a la Ley de

marcas, que senala el deber de examinar los signos con base a la

impresion de conjunto que despiertan, calificar las semejanzas entre

los diferentes signos distintivos, analizar sus similitudes grdaficas,

foneticas e ideologicas y dar mds importancia a las similitudes que a

las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo

de confusion y asociacion frente al consumidor y sirven de base, parag

objetar el registro de un signo como proteccion a los dere
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adquiridos por terceros que comercialicen un signo igual o similar al

pretendido; al efecto se indica:
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 grafica, fonetica y/o ideologica 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.
[...]
c) Debe darse mds importancia a las semejanzas que a las
diferencias entre los signos;
[...]
e) Para que exista posibilidad de confusién, no es suficiente que
los signos sean semejantes, sino ademads que los productos o
servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que

pueda existir la posibilidad de asociacion o relacion entre ellos;

[...]

Ahora bien, antes de realizar el andlisis de los signos en pugna, este
Tribunal, en aplicacion del principio de especialidad, prescinde del

cotejo del signo solicitado con la marca de fdbrica y comercio

registro 232869, la cual protege preparaciones a base de
cereales en clase 30 internacional, debido a que estos productos

difieren de los servicios solicitados. De ahi que, el cotejo se realiza €0
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los siguientes signos:

Marca solicitada Nombres comerciales inscritos

A

TRIBU LOUNGE

Servicios de | Un establecimiento | Un establecimiento
restaurante. comercial dedicado | comercial dedicado
a servicios de bary | a venta de
restaurante, alimentos Y

ubicado en San | bebidas, ubicado

José de la Libreria | en Heredia, 200

Universal metros este, 75

Sabana, 125 al sur. | norte de los
tribunales de
justicia.

Del andlisis en conjunto de los signos se determina que a nivel grafico

se trata de signos mixtos y denominativos; la marca propuesta, a
pesar de contar con una parte figurativa y otra denominativa, no posee
una fuerte diferenciacion con los signos registrados al conformarse
por la palabra TRIBU, elemento preponderante en los nombres
comerciales inscritos; sin obviar que la parte denominativa prevalece
sobre el elemento grdfico, pues generalmente las marcas son
recordadas por el elemento denominativo; de ahi que por esa
identidad en el vocablo TRIBU se produzca un riesgo de confusion o

asociacion en los consumidores.

La situacion aludida conlleva que, a nivel fonético, al momento
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articular los signos marcarios se vocalizan y escuchan de manera

idéntica en el oyente, lo que provoca confusion en el consumidor.

Desde la optica ideoldgica la marca solicitada estd conformada por la

palabra TRIBU y la Unica diferencia que se presenta con los signhos
inscritos es en el vocablo en inglés LOUNGE que es parte de uno de
los nombres comerciales registrados, cuya traduccion al espanol

significa sala de estar, segun se encuentra en el siguiente enlace:

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles—

espanol/lounge, por lo que se trata de un término de uso comun para

eltipo de servicios que protege el nombre comercial que tampoco evita
el riesgo de confusion o permite que el consumidor identifique de
forma clara la marca pretendida respecto de ese nombre comercial;
es mads, al estar conformado el signo solicitado por el vocablo TRIBU
podria el consumidor relacionarlos dentro de la misma actividad
mercantil de los nombres comerciales inscritos, provocando en el

consumidor riesgo de confusion o asociacion empresarial.

De conformidad con el cotejo antes realizado no es posible permitir la
coexistencia registral de la marca solicitada, al existir riesgo de

confusion en el consumidor o de asociacion empresarial.

Ahora bien, con relacion a los servicios solicitados y el giro comercial
de los nombres comerciales inscritos, cabe indicar que se puede
solicitar el registro una marca semejante o igual a un signo inscrito,
siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o
para la misma clase pero para productos o servicios que no se
relacionen o no se presten para crear confusion al publico consumidor

y a los competidores, lo que ocurre en el presente asunto por cuant
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la marca de servicios propuesta pretende proteger y distinguir

servicios de restaurante y los signos inscritos protegen servicios de
bar, restaurante, venta de alimentos y bebidas; en consecuencia la
marca solicitada se encuentra completamente relacionada con el giro
comercial de los signos inscritos, lo que conlleva al consumidor a un
riesgo de confusion o asociacion empresarial, por lo cual no es posible

la coexistencia registral de la marca de servicios solicitada.

En cuanto a lo alegado por la recurrente, una vez realizado el cotejo
grafico, fonetico e ideoldgico y vista la naturaleza mercantil de los
signos enfrentados, considera este Tribunal que el signo propuesto
presenta identidad con relacion a los nombres comerciales inscritos,
por lo que, de coexistir en el mercado podria inducir al consumidor a
riesgo de confusion o asociacion, tal como se ha indicado. En
consecuencia, se rechazan sus argumentaciones en cuanto a que

existe distintividad en la marca pretendida.

Por otra parte, respecto al agravio referente a la actividad y la
ubicacion del establecimiento comercial del signo TRIBU LOUNGE, tal
argumento no puede ser acogido y no es de referencia para el
procedimiento que se ventila, pues este refiere a la inscripcion de una
marca, y lo alegado por la recurrente corresponde mdads bien a un
procedimiento de cancelacion por falta de uso del nombre comercial,

situacion juridica que es ajena al objeto del presente proceso.

Finalmente, en cuanto al agravio relativo a la zona geografica en la
que se comercializan los signos registrados, cabe resaltar que en
materia de nombres comerciales, debe valorarse que efectivamente

se encuentran ligadas a una ubicacion especifica, que es |
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caracteristica propia de los establecimientos comerciales; sin

embargo, por la naturaleza dindmica que poseen las marcas, estas
pueden eventualmente entrar en interaccion con los nombres
comerciales inscritos; sin dejar de lado la identidad existente en los
signos bajo andlisis y sus servicios, por lo cual no es posible conceder

el registro solicitado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones
expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacion
interpuesto por la abogada Maria Laura Valverde Cordero, en su
condicion de apoderada especial de la empresa GUIMAR, S.A. DE
C.V., encontra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 16:11:21 horas del 8 de noviembre de 2023, la cual se

debe confirmar pero por los motivos expuestos por este Tribunal.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin
lugar el recurso de apelacion planteado por la abogada Maria Laura
Valverde Cordero, en su condicion de apoderada especial de la
empresa GUIMAR, S.A. DE C.V., en contra de la resolucion dictada por
el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:11:21 horas del 8 de
noviembre de 2023, la que en este acto se confirma por los motivos
senalados. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto
ejecutivo 43747-MJUP. Previa constancia y copia de esta resolucion

gue se dejardan en los registros que al efecto lleva este Tribunal
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devueélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fechay hora: 22/11/2024 12:01 PM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2024 12:15 PM Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2024 12:06 PM
Oscar Rodriguez Sdnchez Cristian Mena Chinchilla
_ o Firmado digitalmente por
Firmado digitalmente por NORMA MERCEDES URERIA BOZA (FIRMA)
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA) Fechay hora: 22/11/2024 12:01 PM
Fechay hora: 22/11/2024 03:04 PM
Gilbert Bonilla Monge Norma Urefia Boza

euv/KOB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA SIMILAR O IDENTICA A NOMBRE COMERCIAL
TE: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION
TE: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.53
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