TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0057-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA “BIMBO
BAGUETTE”

GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-6720

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO O156-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las doce horas con ocho minutos del siete de noviembre de dos mil

veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la
abogada Laura Ulate Alpizar, cedula de identidad 4-0210-0667,
vecina de San Joseé, en su condicion de apoderada especial de la
compania GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., organizada y existente
conforme las leyes de la Republica de Mexico, domiciliada en
Prolongacion Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Pena Blanca,
Santa Fe, 01210, Meéxico, Distrito Federal, Meéxico, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las

11:36:17 horas del 16 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. ElL11 de julio de 2023, la
abogada Roxana Cordero Pereira, cedula de identidad 1-1161-0034,
vecina de Escazul, en su condicion de apoderada especial de la
compania GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., solicité la inscripcion de la
marca de fdabrica BIMBO BAGUETTE, para proteger y distinguir pan
tipo baguette, en clase 30 internacional; lista que quedo tal y como se
cita de conformidad con la limitacion realizada mediante escrito
presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 31 de agosto

de 2023.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los anadlisis
correspondientes, mediante resolucion dictada a las 11:36:17 horas del
16 de noviembre de 2023, denego la marca solicitada por derechos
de terceros, de conformidad con el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley

de marcas y otros signos distintivos N° 7978 (en adelante Ley de
marcas), por existir identidad grafica, fonética e ideoldgica con el signo
inscrito BAGUETTE, registro 42795, asi como por distinguir mismos

productos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante
de la compania GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., interpuso recurso de
revocatoria con apelacion en subsidio y en sus agravios indico lo

siguiente:
1. Se solicitd al registrador que efectuara un correcto andlisis a la

marca pretendida, con el proposito de verificar que el termino

BAGUETTE a nivel conceptual, como desde el punto de vista de lo
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consumidores y de mercado es altamente genérico, por esta razon no

puede ser que la autoridad registral en la actualidad mantenga la
misma posicion errada de hace mds de cincuenta anos, respecto a

una palabra que en ningun momento debid ser inscrita.

2. El Registro de la Propiedad Intelectual no debid considerar la
marca de fdbrica inscrita BAGUETTE registro 42795, como un
derecho de propiedad intelectual legitimo para el rechazo de la
solicitud presentada, debido a que esa marca se compone por un
unico elemento, el cual es generico en el comercio y ademds refiere a
una clase de pan reconocida por los consumidores costarricenses y a
nivel mundial; de ahi que, ese signo carezca de distintividad y se
constituya en descriptivo, por este motivos transgrede lo dispuesto en

el articulo 7 incisos cy d, de la Ley de marcas.

3. Del andlisis realizado por el calificador, se evidencia la subjetividad
al proteger la marca inscrita BAGUETTE que esta compuesta por un
termino generico y la forma antojadiza en que menosprecia el conjunto
de elementos denominativos que conforman la marca propuesta, sea
BIMBO BAGUETTE, y dejando de lado el termino BIMBO el cual
presenta un alto grado de distintividad, que a su vez se encuentra
inscrito en mads de ciento cincuenta marcas en el Registro de la
Propiedad Intelectual y es reconocido inmensamente por los

consumidores nacionales e internacionales.

4. Del cotejo marcario de las marcas, se desprende que a nivel grafico
a pesar de que estas comparten el término de uso comun BAGUETTE,
debe el calificador discernir qgue no genera confusion alguna en los

consumidores, por cuanto alude a su producto (pan); en consecuenci
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se debe realizar la comparacion con los términos en conjunto y no de

forma separada.

4.1. En cuanto al cotejo fonético, el operador juridico separa la palabra
de fantasia BIMBO, que es una marca notoria y parte del signo
propuesto BIMBO BAGUETTE, que al ser analizada en conjunto

genera distincion entre las marcas.

4.2. En el campo ideologico, el examinador nuevamente se equivoca
al separar el signo solicitado BIMBO BAGUETTE, dejando de lado la
apreciacion del termino de fantasia BIMBO el cual corresponde a una
marca notoria y que es reconocido por los consumidores nacionales,
por tal razon el registrador senaldo que las marcas aluden a una misma

idea, a pesar de presentar la marca solicitada el termino BIMBO.

5. La marca BIMBO es de gran renombre en la industria alimentaria
a nivel mundial y consiguio su declaratoria de fama el 23 de abril de
2010 en Mexico, asimismo a pesar de que el termino BIMBO es de
fantasia, le otorga al signo pretendido un elemento diferenciador para
que el consumidor pueda distinguir sus productos de otros

pertenecientes a los competidores.

8. De la informacion que fue aportada en el expediente principal, se
comprueba que la marca de fdbrica inscrita BAGUETTE se compone
por un término generico, lo cual hace que se constituya en un signo
débil y sin distintividad, el cual no puede ser estimado como un
derecho registral vdlido y oponible a terceros, debido a que
BAGUETTE es un termino generalizado en el comercio para nombrar

una clase de pan, ademds no se puede amparar la monopolizacion d
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un término generico por parte de un titular que infringe el derecho a la

libre comercializacion y competencia de su representada.

7. La palabra BAGUETTE fue declarada por el Comitée sobre el
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organizacion de las Naciones
Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como
patrimonio mundial de la humanidad, con lo que se demuestra que
esta refiere a un tipo de pan y no existe justificacion legal para otorgar
exclusividad a un término gque es inmensamente conocido a nivel

mundial.

SEGUNDO. 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 consta la inscripcion de la marca
de fabrica BAGUETTE registro 42795, inscrita desde el 9 de julio de
1971, vigente hasta el © de julio de 2026, titular BRERIKA S.A., para
proteger pan y pastas en clase 30 internacional (folios 17 a 19 del

expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este
Tribunal no encuentra hechos que con tal cardcter 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 LA
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SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE

ESTOS. La Ley de marcas en su articulo 2 define la marca como:

Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir
los bienes o0 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.

En este sentido, todo signo que pretenda ser registrado debe ser
primordialmente distintivo y no debe generar confusion con relacion a
otros debidamente inscritos o en tradmite de inscripcion; y 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 o servicios

similares.

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
asociacion o relacion entre productos, para establecer que la marca
no desempenaria su papel diferenciador; por ende, no seria posible

dar proteccion registral al signo solicitado.

Por tal razon, la legislacion marcaria enumera una serie de

prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de u
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tercero que podria verse perjudicado por el signo que se pretenda

inscribir, al respecto el articulo 8 de la Ley de marcas determina, en
sus incisos ay b, en forma clara que ningun signo podrd ser registrado

por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacién
geogrdfica 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 u otros
relacionados con estos, que puedan causar confusion al publico

consumidor.

b) Si el uso del sigho es susceptible de causar confusiéon, por ser
identico o similar a una marca, una indicacion 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 geogrdfica o la denominacion de origen

anterior.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un
signo identico o similar a uno previamente registrado o en tramite de
registro por parte de un tercero, por cuanto no tendria cardcter
distintivo y generaria riesgo de confusion o de asociacion empresarial;
sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el

Proceso 19-1P-2022, hace el siguiente andlisis:

a) El riesgo de confusidn puede ser directo o indirecto:
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El riesgo de confusion directo estd caracterizado por la

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 un producto o servicio, 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, 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.

Asi, 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 o mads signos existen similitudes gradficas,
foneticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusion entre
ellos, sea de cardcter visual, auditivo o ideologico; para lo que se debe
llevar a cabo el cotejo marcario, y para esto el operador juridico debe
tener en mente quienes seran los consumidores del bien o servicio
respaldado con tales signos y colocarse en su lugar, atenerse a la
impresion de conjunto que despierten los sighos, sin desmembrarlos,
debe analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultdnea pues lo
que importa es el recuerdo que el consumidor tendrd de ellos en el

futuro, examinar sus similitudes graficas, foneticas e ideologica
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dando mds importancia a las similitudes que a las diferencias entre

ellos, pues 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 que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. De
esto se deduce, que el cotejo marcario es el metodo que debe seguirse
para saber si dos signos son confundibles por las eventuales
similitudes que hubiera entre ellos; todo lo anterior en atencion al
articulo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que establece las
reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, asi como al

andlisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

En atencion a lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y el

signo inscrito:

Marca de fdbrica solicitada

BIMBO BAGUETTE

Clase 30: pan tipo baguette.

Marca de fdbrica inscrita

BAGUETTE

Clase 30: pan y pastas.

De conformidad con Llo anterior y valorando los agravios de la

apelante, se denota que grdficamente la marca solicitada y la inscrit
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son denominativas, escritas con una grafia sencilla y letras

mayusculas en color negro; la primera se conforma por las palabras
BIMBO y BAGUETTE, la segunda estd compuesta por el término
BAGUETTE; a pesar de que el signo solicitado posee en su
conformacion el vocablo BIMBO este no le otorga la distintividad
requerida para acceder a su registro, claramente se denota que la

palabra BAGUETTE se constituye en el elemento preponderante de

ambas;y en definitiva esa similitud puede inducir al consumidor a una
situacion de riesgo (confusion indirecta), dado que podria realizar una
asociacion empresarial, debido a la semejanza contenida en la marca

propuesta con relacion al signo inscrito.

Desde el punto de vista fonetico se concluye, que las marcas tienen un
impacto auditivo identico alrededor del termino relevante o
preponderante BAGUETTE, por o que el consumidor podria
confundirse al asociar los productos de uno y otro signo a un Mmismo

origen empresarial.

Por otra parte, dentro del contexto ideoldgico, al compartir los signos
el término preponderante BAGUETTE, como se ha indicado lineas
arriba, se remite al mismo concepto, el cual es definido por el
diccionario en linea de la Real Academia Espanola como:

Voz fr.

1. f. Barra de pan estrecha y alargada. En Col., C. Rica, Cuba,

Ec., Guat., Hond., Nic. y Peru, u. t. c. m.

[...]

(Real Academia Espafiola (2024). Recuperado el 20 de mayo

de 2024, de https:/dle.rae.es/baguette?m=form).
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Ademads, el término BIMBO no cuenta con significado en el Diccionario
de la Real Academia Espafola, por lo que se estd ante un vocablo de
fantasia. De ahi que, los signos evocan una misma idea o concepto en
la mente del consumidor, sea pan tipo BAGUETTE que serd recordado
por este a la hora de adquirir los productos y que al momento de
realizar el acto de consumo puede generar confusion entre las
marcas; asimismo, por la identidad que presentan los distintivos
marcarios, el consumidor puede asociar a un mismo origen

empresarial los productos del signo solicitado respecto del registrado.

Ahora bien, para que el riesgo de confusion exista no basta con que
las marcas sean semejantes o que estas tengan una similitud parcial,
sino que los productos o servicios que distinguen sean los mismos,
complementariamente afines o se asocien y relacionen entre ellos. En
este sentido, el articulo 24 del Reglamento a la Ley de marcas dispone
en su inciso e) que “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 relacion entre ellos”.

De lo anterior se deduce que el fin del principio de especialidad radica
en evitar el riesgo de confusion, impidiendo el registro de marcas que
posean denominaciones identicas o similares a las previamente

inscritas, para amparar productos o servicios identicos o similares.

Precisamente, las reglas que establece este norma, persiguen evitar
la confusion del consumidor al momento de elegir sus productos o
servicios, y por otro lado, el hacer prevalecer los derechos

fundamentales del titular de una marca registrada con anteriorida
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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 de la Ley de marcas.

Conforme a ello, la marca solicitada pretende proteger en clase 30
pan tipo baguette, por su parte el signo inscrito protege pan y pastas
en clase 30. De ahi que, considera este Tribunal que al proteger los
signos el mismo tipo de producto y relacionados a una misma
naturaleza, los cuales van dirigidos al mismo tipo de mercado, podria

generar riesgo de confusion o asociacion en el consumidor.

Asimismo, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad
de confusion, tales dudas deberdn 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 imaginacion, nada justifica la eleccion de signos
semejantes capaces de producir perjuicios a derechos adquiridos

prioritariacmente.

Asi las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con mas
semejanzas que diferencias en el plano grdfico, fonetico, ideologico y
en relacion con los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden
coexistir registralmente los signos y estos no tienen que ser identicos,
basta con que sean similares para que se deé 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) del articulo 8 de la Ley de marcas.
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En cuanto al alegato de la recurrente, respecto a que la autoridad
registral no considero en el andlisis de la marca solicitada el precepto
marcario de que los signos deben ser analizados en su conjunto, se
aclara que el signo propuesto efectivamente fue analizado como un
todo, ademds fue valorado por el operador juridico conforme a los
pardmetros establecidos dentro del marco de calificacion registral;
aunado a esto, se logra demostrar en el cotejo antes realizado que los
signos presentan identidad grafica, fonetica e ideologica, asi como la
evidente relacion en sus productos y el tipo de consumidor al que se
dirigen, dejondo claramente evidenciado que los signos no pueden
coexistir registralmente dadas esas semejanzas, por tal razon este

agravio no es de recibo.

Asimismo, es importante recalcar a la recurrente que cada signo
presentado conllevan un andlisis individual y pormenorizado,
conforme a su propia naturaleza, sin dejar de lado la existencia de
derechos de terceros como sucede en el presente caso, lo anterior a
efectos de no lesionar los derechos preferentes, ni los derivados de los
consumidores que le compete proteger a la administracion registral,
ello en apego a lo que dispone el articulo 1 de la Ley de marcas, que
expresa “[...] La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente,
los derechos e intereses legitimos de los titulares de marcas y otros
signos distintivos, asi como los efectos reflejos de los actos de
competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses
legitimos de los consumidores|...]”; tal y como aplica en el presente
caso, ya que al existir identidad entre los signos podria afectar los
derechos de la titular asi como de los consumidores y el considerar la
coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones, se

violentaria el consagrado principio de legalidad contenido en e
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articulo 11 de la Constitucion Politica y 11 de la Ley General de la

Administracion Publica, en resumidas cuentas, por principio de que el
error no es fuente de derecho o, como generalmente se dice, el error
no crea derecho, desde el punto de vista estrictamente juridico, no es
dable ni pardmetro para cambiar el parecer y por lo cual sus

consideraciones en este sentido se rechazan.

Respecto a la notoriedad de BIMBO termino que es parte de la marca
solicitada BIMBO BAGUETTE, a pesar de contener dicha condicion,
una vez analizado el signo propuesto en su conjunto, este no le otorga
la distintividod necesaria para acceder a su registro, como bien se
desprende del cotejo el termino preponderante en las marcas en

conflicto es BAGUETTE. De ahi que, el elemento de distintividad es un

requisito bdsico que debe cumplir todo signo que pretenda proteccion
registral, con el cual se persigue que el consumidor pueda distinguir
un determinado producto o servicio de entre una amplia gama de la
misma especie, con el cual se reconoce tambien el merito del titular
de una marca ya inscrita; y en consecuencia, al no contar el signo
propuesto BIMBO BAGUETTE con dicho requerimiento, lo procedente
es denegar la solicitud, tal y como de esa manera lo determino el
Registro de la Propiedad Intelectual, criterio que comparte este

Tribunal.

Por otra parte, el hecho de que el termino BAGUETTE haya sido
declarado patrimonio mundial de la humanidad por el Comite sobre el
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organizacion de las Naciones
Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), no viene
a cambiar o modificar lo resuelto por la autoridad registral o el criterio

manifestado por este Tribunal, ya que claramente entre el sign
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solicitado y la marca inscrita, existe identidad grdfica, fonética e

ideoldgica, asi como relacion en los productos, ademds de que no se

afecta el asiento registral, donde existen las vias legales para ello.

Por ultimo, y atendiendo a los agravios planteados, si la recurrente
considera que el elemento denominativo que constituye la marca
registrada es un término comun o genérico, para referirse al producto
en el mercado, la legislacion marcaria preve mecanismos para
demostrar estas situaciones que podrian generar distorsiones en el

trafico comercial. Aspectos que no son parte de este proceso.

Partiendo de todo lo anterior, los agravios ya razonados deben ser
rechazados por cuanto la marca que solicita la compania GRUPO
BIMBO S.A.B. DE C.V., no cuenta con una carga diferencial que le
otorgue distintividad, lo cual no le permite la posibilidad de coexistir
registralmente junto con el signo inscrito, debido a la existencia de

riesgo de confusion y asociacion al consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones
expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacion
interpuesto por la representacion de la compania GRUPO BIMBO
S.A.B. DE C.V., en contra de la resolucion venida en alzada, la cual se

confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso

de apelacion planteado por la abogada Laura Ulate Alpizar, en su

condicion de apoderada especial de la compania GRUPO BIMB
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S.A.B. DE C.V., en contra de la resolucion dictada por el Registro de

Propiedad Intelectual, a las 11:36:17 horas del 16 de noviembre de
2023 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 Intelectualy el articulo 42 del Reglamento
Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa
constancia y copia de esta resolucion que se dejard en los registros
que al efecto lleva este Tribunal, devuelvase el expediente a la oficina

de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fechay hora: 27/01/2025 02:00 PM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por

Fecha y hora: 28/01/2025 09:00 AM CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fechay hora: 27/01/2025 01:29 PM

Oscar Rodriguez Sanchez Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
Firmado digitalmente por NORMA MERCEDES URENA BOZA (FIRMA)

GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA) Fecha y hora: 27/01/2025 01:33 PM
Fechay hora: 28/01/2025 08:14 AM

Gilbert Bonilla Monge Norma Urefia Boza

euv/KEB/ORS/CMC/GBM/NUB
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DESCRIPTORES.

INSCRIPCION DE LA MARCA
TE: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TNR: 00.42.55

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