TRIBUNAL

REGISTRAL y‘

ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0471-TRA-PI

Oposicion en solicitud de inscripcion como marca del signo GRUPO SURENA
Sur Quimica Internacional S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-1070)

Marcas y otros signos

VOTO 0017-2019

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

horas treinta y nueve minutos del catorce de enero de dos mil diecinueve.

Recurso de apelacion interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier
Acosta, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0758-0405, en su
condicion de apoderado especial administrativo de la empresa Sur Quimica
Internacional S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la
Republica de Panama, domiciliada en Calle Aquilino de la Guardia, N°8, Panama,
contra la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:33:18
horas del 7 de agosto de 2018.

Redacta la juez Diaz Diaz, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LO SOLICITADO. Mediante escrito presentado ante el
Registro de la Propiedad Industrial el 8 de febrero de 2018, la licenciada Monserrat
Alfaro Solano, representando a Grupo Surefia JMU S.A., cédula juridica 3-101-
659159, presentd solicitud de inscripcibn como marca de servicios del signo
GRUPO SURENA para distinguir en clase 35 publicidad, gestion de negocios

comerciales, administracién comercial, trabajos de oficina.
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A dicha solicitud se opuso el licenciado Guier Acosta en su condicion indicada,
alegando que su representada posee varias marcas y nombre comerciales
registrados que incluyen los términos SUR y GRUPO SUR, por lo que no puede

otorgarse lo solicitado.

SEGUNDO. RESOLUCION VENIDA EN ALZADA, AGRAVIOS DE LA
APELACION. El Registro de la Propiedad Industrial declaré sin lugar la oposicién
planteada y acogio el signo pedido por considerar que, gracias a la diferencia
existente entre los productos de los signos inscritos y el listado de servicios
solicitado, es de aplicacion el principio de especialidad marcaria a favor de lo pedido.

El apelante expresa como agravios:

e Que no hay cotejo por parte del Registro, y que los signos comparten SUR y

SURENA, términos concentradores de la aptitud distintiva.

e Que los servicios de GRUPO SURENA estan implicitos en el giro comercial de
GRUPO SUR.

e Que por ser su marca notoria hay diluciéon y un aprovechamiento injusto de su

fama.

TERCERO. A la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que
corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren
haber provocado la indefensién de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo

actuado, dictandose esta resolucion previa la deliberacion de rigor.

CUARTO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se
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encuentran inscritos los signos distintivos, todos a nombre de Sur Quimica

Internacional S.A.:

1)

2)

3)

4)

Marca de fabrica y comercio GRUPO SUR, registro 254292, vigente hasta el 12
de agosto de 2026, para distinguir en clase 1 productos quimicos para la
industria, la ciencia y la fotografia, asi como para la agricultura, la horticultura y
la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plasticas en bruto, abonos
para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar
metales, productos quimicos para conservar alimentos, materias curtientes,
adhesivos (pegamentos) para la industria (certificacion visible a folio 59 del

expediente principal).

Marca de fabrica y comercio GRUPO SUR, registro 254293, vigente hasta el 12
de agosto de 2026, para distinguir en clase 2 pinturas, barnices, lacas, materias
tintéreas, resinas naturales en bruto, mordientes, y demas productos para la
proteccién, conservacién, tratamiento y el color de la madera, decoradores,
impresos y artistas (certificacion visible a folio 61 del expediente principal).

Marca de fabrica y comercio GRUPO SUR, registro 254291, vigente hasta el 12
de agosto de 2026, para distinguir en clase 19 materiales de construccién no
metalicos, tubos rigidos no metalicos para la construccion, asfalto, pez y betun,
construcciones transportables no metélicas, monumentos no metalicos

(certificacion visible a folio 63 del expediente principal).

Nombre comercial GRUPO SUR, registro 90463, en la publicidad registral desde
el 8 de marzo de 1995, para distinguir establecimientos y actividades
comerciales e industriales, ubicado en San José, La Uruca, de Matra 100 metros
al oeste y 100 metros al sur (certificacion visible a folio 65 del expediente
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principal).

Marca de fabrica y comercio , registro 224974, vigente hasta el 8 de
febrero de 2023, para distinguir en clase 1 productos quimicos para la industria,
ciencia, fotografia, asi como a la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales
en estado bruto, materias plasticas en estado bruto, abonos para las tierras,
composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales,
productos quimicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes,
adhesivos (pegamentos) destinados a la industria (certificacion visible a folio 67

del expediente principal).

Marca de fabrica - , registro 76010, vigente hasta el 27 de junio de
2021, para distinguir en clase 2 pinturas y materiales para pintores (certificacion

visible a folio 69 del expediente principal).

Marca de fabrica y comercio , registro 221492, vigente hasta el 26 de
setiembre de 2022, para distinguir en clase 2 colores, barnices, lacas,
conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintéreas,
mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y polvo para
pintores, decoradores, impresores y artistas (certificacion visible a folio 71 del

expediente principal).

Marca de fabrica y comercio , registro 266311, vigente hasta el 23 de

octubre de 2027, para distinguir en clase 3 preparaciones para blanquear,

limpiar, pulir, desengrasar y raspar (certificacion visible a folio 73 del expediente
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principal).

9) Marca de fabrica'y comercio ", registro 266273, vigente hasta el 23 de
octubre de 2027, para distinguir en clase 17 gomas, productos en materias
plasticas y resinas semielaboradas, materias para calefatear, estopas o aislar

(certificacion visible a folio 75 del expediente principal).

10)Marca de fabrica y comercio ", registro 234160, vigente hasta el 28 de
febrero de 2024, para distinguir en clase 19 materiales de construccién no
metalicos, tubos rigidos no metalicos para la construccion, asfalto, pez y betun,
construcciones transportables no metélicas (certificacion visible a folio 77 del

expediente principal).

p l ' l
11)Marca de fabrica y comercio - registro 181858, vigente hasta el 7 de

noviembre de 2018, para distinguir en clase 19 materiales de construccion no
metalicos, tubos rigidos no metalicos para la construccion, asfalto, pez y betdn,
construcciones transportables no metélicas, monumentos no metélicos

(certificacion visible a folio 79 del expediente principal).

QUINTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este
caracter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolucion.

SEXTO. ANALISIS DE LAS CUESTIONES DEBATIDAS. Efectuado el estudio de
los agravios del apoderado de la empresa apelante, asi como el proceso de
confrontacién de los signos enfrentados, este Tribunal considera que pueden

coexistir a nivel registral gracias al principio de especialidad marcario, tal y como fue
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resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

Dicho principio se encuentra contenido en los incisos a) y b) del articulo 8 de la Ley
7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al indicar
gue los productos o servicios de los signos en pugna deben ser los mismos, estar
relacionados, o al menos ser susceptibles de ser asociados; y ademas lo expresa
claramente el inciso e) del articulo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros

Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J, cuando indica:

e) Para gue 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;

Asi, gracias a éstos postulados, puede validamente acordarse la inscripcién de un
signo idéntico o similar a otro ya registrado, pero para productos y / o servicios tan

disimiles que borra la posibilidad de confusién o error en el consumidor.

En el caso bajo estudio, es innegable la similitud grafica, fonética e ideoldgica entre
los signos que trae a colacién el apelante como agravio; mas la diferencia
significativa entre los productos de las marcas registradas, atinentes a quimicos,
resinas, plasticos, abonos, pinturas, barnices, materiales de construccion,
limpiadores, gomas, etcétera, y los servicios propuestos en la solicitud, sea
publicidad, gestién de negocios comerciales, administracion comercial y trabajos de
oficina, evitaran que el consumidor vaya a considerar que el origen empresarial de

unos y otros sea el mismo, o estén, al menos, asociados en algun modo.

Respecto del nombre comercial, si bien para el apelante los servicios del signo
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solicitado estan inmersos en el giro de su nombre comercial, tenemos que no puede
acogerse esa interpretacion amplia de los términos del giro inscrito, sea
“establecimientos y actividades comerciales e industriales”, ya que implicaria que
toda actividad quedaria englobada, lo cual es contrario a la sistemética marcaria,
gue mas bien busca que los derechos se contengan dentro de limites objetivos
respecto del objeto que se distingue. Asi, se considera que publicidad, gestion de
negocios comerciales, administracion comercial y trabajos de oficina no son
servicios ni contenidos en actividades comerciales e industriales, entendidas éstas
en sentido estricto, ni tampoco son confundibles con ellas, por lo que debe

rechazarse el agravio planteado.

Sobre la notoriedad alegada, ha de indicarse que dicha condicién es un aspecto de
hecho que no solamente debe alegarse, sino que debe comprobarse, de forma que
la Administracién Registral tenga claro que en efecto el signo es preferido de forma
preeminente entre su sector de consumidores y de frente a sus directos
competidores. Y si bien el apelante trae a colacion el voto 0547-2009 como base
de su alegato, ha de indicarse que éste fue dictado hace diez afios, y la notoriedad
es una condicién cambiante, que puede perderse por dejar de ser la marca de las
mas consumidas de su sector; 0, en un caso mas extremo, que por su éxito mas
bien se vea generalizada. Por eso es que para el presente asunto el voto 0547-
2009 pierde peso, ya que fue dictado hace mucho tiempo y no puede darsele un

valor absoluto a lo que en aquel momento se resolvio.

SETIMO. AGOTAMIENTO DE LA ViA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior
recurso contra esta resolucion, 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, se da por

agotada la via administrativa.
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el
recurso de apelacion interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta en
representacion de Sur Quimica Internacional S.A., contra la resolucion dictada por
el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:33:18 horas del 7 de agosto de 2018,
la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la via administrativa. 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.

Norma Urefia Boza
Kattia Mora Cordero llIse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora

Ive/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM
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MARCA SIMILAR O IDENTICA A NOMBRE COMERCIAL
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.10
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