TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0227-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de servicios “BRENES (Diseiio)”
CENTRO DE ALUMINIO Y VIDRIOS BRENES, S.A., Apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9666-2010)

[Subcategoria: Marcas y otros signos]

VOTO No. 0035-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta

minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor,
casado, Abogado, vecino San José, titular de la cédula de identidad namero 1-0758-0660, en
su condicion de Apoderado Especial de la empresa CENTRO DE ALUMINIO Y VIDRIOS
BRENES, S.A., de esta plaza, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las once horas con nueve minutos y diecisiete segundos del veintitrés de

febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21
de octubre de 2010, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condicion antes citada,
solicitd la inscripcion de la marca de servicios “brenes (Disefi0)”, para proteger y distinguir,
en la clase 37 de la nomenclatura internacional: ‘“construccion; reparacion; servicios de

instalacion”.
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SEGUNDO. Que mediante resolucidn dictada a las 10:36:29 horas, del 27 de octubre de 2010,
el Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripcion, que ya
existe inscrito el nombre comercial “CONSTRUCTORA Hnos. Brenes S.A. (DISENO)”,
bajo el registro niumero 163074, desde el 13 de octubre de 2006, propiedad de la empresa

Constructora Hermanos Brenes, S.A.

TERCERO. Que mediante resolucion dictada a las 11:09:17 horas del 23 de febrero de 2011,
el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO:
/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripcion de la

solicitud presentada. (...) .

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la
Propiedad Industrial, el dia 10 de marzo de 2011, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en
representacion de la empresa CENTRO DE ALUMINIO Y VIDRIOS BRENES, S.A,,

apelo la resolucion referida, expresando agravios.

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

Redacta el Juez Suarez Baltodano; vy,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como Unico

hecho probado, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del
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Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial
“CONSTRUCTORA Hnos. Brenes S.A. (DISENO)”, bajo el registro nimero 163074,
perteneciente a la empresa Constructora Hermanos Brenes, S.A., vigente desde el 13 de
octubre de 2006, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado Servicios
de consultoria en construccion, construcciones, alquiler de maquinaria pesada y equipo
especial de construccion, venta de materiales de construccién, venta de madera en troza y
aserrada. Ubicado en EIl Guarco, distrito Tejar, del Restaurante EI Quijongo, 500 metros al

oeste, contiguo a la Revision Técnica Vehicular (RTV) RITEVE . (ver folios 11y 12).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos,

utiles para la resolucion de este asunto, que tengan el caracter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL
APELANTE. EIl Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripcion de la
marca de servicios “BRENES (DISENO)”, en la clase 37 internacional, conforme la
prohibicion dada por el articulo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,
por cuanto considera que a nivel grafico y fonético, se da una coincidencia entre ésta y el
nombre comercial inscrito “CONSTRUCTORA Hnos. Brenes S.A. (DISENO)”, toda vez

que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacd en su escrito de
apelacion como agravios, que la diferencia méas notoria entre la marca a inscribir y el nombre
comercial inscrito es que la primera esta compuesta por el denominativo BRENES, mientras
que el segundo es un hombre compuesto por varios términos como lo son HNOS. — BRENES
—S.A. CONSTRUCTORA, diferenciandose ambos por un total de dieciocho letras, resultando
ilégico como lo hace el Registro, que pueda existir al menos la posibilidad de confusion entre
los signos enfrentados. Alega ademas que ambos signos son mixtos, contando con disefios que

ademas del denominativo utilizado, cuentan con figuras, colores y estructuracién que facilitan
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mas aun su distincion, y que finalmente los servicios a proteger resultan totalmente

distinguibles los unos de los otros, lo cual es facilmente constatable.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Del presente expediente se colige
con meridiana claridad, que en el caso bajo examen los signos contrapuestos comparten en su
denominacion y como elemento preponderante el vocablo “BRENES”. En cuanto a los
términos “CONSTRUCTORA Hnos” — “S.A.”, constituyen componentes genéricos y de uso
comdn en los nombres comerciales, por lo que el elemento central en ambos signos es
“BRENES”. De esta manera el cotejo debera hacerse entre “Hnos. Brenes” y “Brenes” con
lo cual la particula diferenciadora seria “Hnos.”, la cual es insuficiente para generar una
distincion, ya que no existe disimilitud alguna que haga posible su diferenciacién. Estamos
ante signos practicamente idénticos, que conforme al articulo 25 de la Ley de rito, otorga a la
Administracion Registral a proteger el signo debidamente inscrito, ya que lo contrario
generaria un riesgo de confusion al consumidor. Por lo anterior y en este primer escenario el
signo propuesto debe de ser rechazado. Ahora bien y bajo un segundo analisis aplicando en
este caso el Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el articulo 89 de la Ley de cita,
igualmente debe ser rechazado, ya que observando los servicios a proteger por la solicitada y
la actividad que se realiza en el establecimiento comercial de la inscrita, ambos estan
relacionados, siendo esto una causa mas para su rechazo, resultando aplicable el articulo 8

inciso d) de la Ley de Marcas referida.

Asi las cosas, si tal como se menciono en el Unico hecho probado, el nombre comercial
“CONSTRUCTORA Hnos. Brenes S.A.” fue inscrito para identificar un establecimiento
comercial cuyo giro comercial se encuentra directamente relacionado con los servicios de la

solicitada, resultaria imprudente autorizar la coexistencia registral de estos, ya que la

concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como consecuencia que
ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: “(...) un dario

econdémico o comercial injusto, por una disminucion de la fuerza distintiva, del valor
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comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la
clientela creada por su uso (...)”, segun el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento
de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir asi
una conexion competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los
productos de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Organo de Alzada. Por
lo anterior, resultan a todas luces improcedentes los argumentos planteados por el aqui
recurrente en su escrito de expresion de agravios, aunado a que el articulo 24 del Reglamento
de cita, ordena la preponderancia de las similitudes que las diferencias y asi lo indica en los

incisos b), c) y e).

Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrian afectar los derechos de la
empresa titular del nombre comercial inscrito, ademas de existir la posibilidad de que surja un
riesgo de confusion entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial,
quebrantando con ello lo estipulado en el articulo 8 inciso d) de la Ley de Marcas de repetida
cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacién
interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada como Apoderado Especial de la
empresa Centro de Aluminio y Vidrios Brenes, S.A., en contra de la resolucion dictada por
el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con nueve minutos y diecisiete

segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, la cual, 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, N° 8039, del 12 de
octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.
35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009,
se da por agotada la via administrativa.
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de
Apelacion interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada como Apoderado Especial
de la empresa Centro de Aluminio y Vidrios Brenes, S.A., en contra de la resolucion dictada
por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con nueve minutos y diecisiete
segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, la cual, en este acto se confirma, para que
se deniegue la solicitud de inscripcion de la marca de servicios “BRENES (DISENO)”. Se da
por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejara en
los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen
para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.

Norma Urefa Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES:
MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TE: CATEGORIAS DE SIGNOS PROTEGIDOS
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL
TR: PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
TNR: 00.41.55
DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL
UP: DERECHO DE EXCLUSION DE TERCEROS
TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCION DE UN NOMBRE
COMERCIAL
TNR: 00.42.40
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