TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0343-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de nombre comercial “UPALA AGRICOLA (DISENO)”
UPALA AGRICOLA, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1452-2013)
Marcas y Otros Signos

VOTO No. 028-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con

treinta y cinco minutos del catorce de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelacion interpuesto por el sefior Alfredo Volio Pérez, mayor, casado,
administrador de empresas, vecino de San José, con cédula de identidad 1-545-822, en
representacion de la sociedad denominada UPALA AGRICOLA, S. A., con cédula juridica
3-101-196869, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a

las once horas, nueve minutos, diecisiete segundos del dos de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19
de febrero de 2013, el sefior Alfredo Volio Pérez, de calidades y en la representacion
indicadas, solicitd la inscripcion del nombre comercial “UPALA AGRICOLA (DISENO)”,
para proteger y distinguir “Un establecimiento comercial dedicado a la produccion,

exportacion y comercializacion de pifia fresca”.
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SEGUNDO. Que mediante resolucion de las once horas, nueve minutos, diecisiete segundos
del dos de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvid rechazar de

plano la inscripcién solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el
sefior Alfredo Volio Pérez, recurrid la resolucién indicada y en razén de ello conoce este
Tribunal de Alzada.

CUARTO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y
no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension de
los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictdndose esta resolucién fuera del plazo legal
toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no cont6 con el Organo Colegiado del 12 de
mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Diaz Diaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como
hecho con tal carécter el siguiente: 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se
encuentra inscrito a nombre de AGROPECUARIA DE UPALA S. A., el Nombre Comercial
“AGROPECUARIA DE UPALA S. A.” bajo el Registro No. 57304, para proteger y distinguir

en Clase 49: “Todo tipo de actividades agricolas y ganaderas” (Ver folio 6).

SEGUNDO. 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.
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TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS
ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial,
decide rechazar el signo propuesto, en aplicacion de lo dispuesto en los articulos 2 y 65 de la
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el 24 de su Reglamento, al
concluir que el giro comercial del solicitado esta contenido en el inscrito, por cuanto dentro
de las actividades agricolas a que se dedica el registrado se pueden incluir la agricultura y
ésta a su vez puede referirse a la produccion, explotacion y comercializacion de frutas. En
razon de ello, considera que el signo pretendido es inadmisible por derechos de terceros, al
comprobar que hay similitud con el inscrito a nombre de otro titular, de lo cual deriva su falta
de distintividad y un riesgo de confusion en el consumidor, dado lo cual no es posible su

coexistencia registral.

Inconforme con dicha resolucidn, el solicitante alega que hay una distincion muy clara porque
para nombre comercial se requiere o pueden usar elementos distintivos, como dibujos y letras
y el que propone su representada los tiene, con lo cual se deja ver a simple vista su identidad,
su naturaleza y su actividad, por ende, no puede rechazarse por falta de distintividad. Indica
que, por el contario, Agropecuaria de Upala S. A. no tiene signo y que al comparar ambos
signos, Agricola y Agropecuaria no son iguales fonéticamente. Afirma que el término Upala
es de uso comun. Desde el punto de vista grafico se diferencian porque Agropecuaria de
Upala no cuenta, mientras que Upala Agricola si porque es mixto. Reconoce el recurrente que
las actividades agricola y ganadera, que es el giro comercial que protege el nombre comercial
inscrito, son muy amplias, mientras que su representada se dedica solo a pifia, tal como lo
determina su distintivo y por ello no hay ninguna confusion ante el consumidor, ya que el
nombre comercial inscrito no necesariamente abarca toda la produccién agricola. En razon de
dichas manifestaciones solicita se declare con lugar su recurso y se autorice continuar con el

tramite de inscripcion de su nombre comercial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSION Y EL
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COTEJO MARCARIO ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS. Para que
prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un
conflicto marcario, que se produce cuando entre dos 0 mas signos, se presentan similitudes
gréficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusion entre ellos, sea de

caracter visual, auditivo o ideologico.

La normativa marcaria, y concretamente el articulo 8 de la Ley de Marcas, es muy clara al
negar la registracion de un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en
tramite de registro, cuando los productos o servicios que uno y otro distingan sean también
idénticos o0 semejantes, 0; aunque sean diferentes sean susceptibles de ser asociados, toda vez
gue la mision de la marca esta dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros,
haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el
Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que con
prioridad presenta una solicitud de registro de una marca, asi, como el derecho exclusivo del

signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Debe recordarse ademas que, segun lo establece el articulo 1° de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, el objeto de la inscripcion marcaria es proteger en forma efectiva “...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...” Asi como, “..contribuir a la promocion de la
innovacion tecnolégica y a la transferencia y difusion de la tecnologia...” a los efectos de,

)

favorecer “...el bienestar socioeconomico y el equilibrio de derechos y obligaciones...’

En este mismo orden de ideas, el articulo 65 de esa misma Ley, dispone que no pueden
acceder a la proteccion registral aquellos nombres comerciales que consistan total o
parcialmente en una denominacion que pueda causar confusion sobre la identidad, naturaleza,
actividades, giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento

identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras
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caracteristicas de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Dicho lo anterior, es evidente que el nombre comercial solicitado, al ser cotejado con el
inscrito a favor de la empresa Agropecuaria de Upala S. A., contienen dentro de su término
denominativo el vocablo “UPALA” wunido a las palabras “4GRICOLA” 'y
“AGROPECUARIA” que son muy similares, dado lo cual, efectivamente resultan casi
idénticos. Notese ademas que también hay similitud en cuanto al objeto de proteccién; a saber,
el giro comercial del signo propuesto es un establecimiento comercial dedicado a la
produccidn, exportacion y comercializacion de pifia fresca, mientras que el inscrito protege
todo tipo de actividades agricolas y ganaderas, dado lo cual, indudablemente podria

ocasionarse confusién en los consumidores.

Asi las cosas, revisado el expediente, este Tribunal toma la decision de confirmar lo resuelto
por el Registro Ad Quo, con base en lo dispuesto en los articulos 2 y 65 de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos, pues efectivamente el signo propuesto no contiene los suficientes
elementos que permitan dar la distintividad necesaria, con respecto al inscrito. Es obvio que
ambos nombre comerciales se encuentran dentro del mismo giro, en este caso actividades
agricolas, en donde la pifia -segun dicho del propio solicitante es la exclusividad-, es una

actividad de esa naturaleza.

Respecto de los argumentos de la parte apelante, no lleva razén en cuanto a que la pifia le da la
distintividad, por cuanto, debe recordarse que en los signos mixtos la parte denominativa es lo
maés fuerte, siendo que, en este caso, al comparar la inscrita y la solicitada, ambas hacen

referencia a una actividad agricola.

De lo expuesto, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de
apelacion presentado por el sefior Alfredo Volio Pérez, en representacion de UPALA

AGRICOLA, S. A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
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Industrial a las once horas, nueve minutos, diecisiete segundos del dos de abril de dos mil

trece, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 de la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29
del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-

J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de
Apelacion presentado por el sefior Alfredo Volio Pérez, en representacion de UPALA
AGRICOLA, S. A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a las once horas, nueve minutos, diecisiete segundos del dos de abril de dos mil
trece, la que en este acto se confirma, denegando el registro del Nombre Comercial “UPALA
AGRICOLA (DISENO)”. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejaran en los
registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la via administrativa, devuélvase
el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.-

Norma Urena Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES:

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