TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0175-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de la marca de fabrica y comercio: “S Grupo
Supharma (DISENO)”

SUPHARMA SOCIEDAD ANONIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 11708-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N°1031-2012

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

con cinco minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Carlos Roberto
Lopez Ledn, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula
de identidad costarricense nimero uno-setecientos ochenta y ocho-setecientos veintiuno, en su
condicion de apoderado especial administrativo y judicial de SUPHARMA SOCIEDAD
ANONIMA, entidad constituida de acuerdo con las leyes de Guatemala, con sede social en
Parque Industrial Zeta La Union S.A., lote 8B, Kilémetro 30.5 carretera CA-9 Sur Amatitlan
Guatemala, en contra de la resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a
las quince horas, diecisiete minutos, cincuenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos

mil doce.
RESULTANDO
PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el

veinticinco de noviembre de dos mil once, el Licenciado Carlos Roberto Lépez Ledn, en su

condicion y calidades dicha al inicio, solicité la inscripcion de la marca de fabrica y comercio
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“S Grupo Supharma (DISENO)”, en Clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza, para
proteger y distinguir: ”productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios
para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos,
material para apdsitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos

para eliminar animales dafiinos, fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Que mediante resolucién final dictada a las quince horas, diecisiete minutos,
cincuenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad

Industrial dispuso rechazar la inscripcion de la solicitud presentada..

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres
de febrero de dos mil doce, el Licenciado Carlos Roberto Lopez Leon, en representacion de la
empresa SUPHARMA SOCIEDAD ANONIMA, interpone recurso de apelacion en contra de
la resolucién referida, y el Registro mediante resolucién de las nueve horas, treinta y dos
minutos, catorce segundos del ocho de febrero de dos mil doce, admite el recurso de apelacién,

Yy €S por esa circunstancia que conoce este Tribunal

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

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos

probados en la resolucién venida en alzada, este Tribunal enlista como unico hecho con tal
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caracter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la
Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “AZU PHARMA (DISENO)”
bajo el registro nimero 85000, en Clase 49 Internacional, perteneciente a la empresa
AZUPHARMA GMBH,, vigente desde el 25 de noviembre de 1993, para proteger y
distinguir:  un establecimiento comercial dedicado a la fabricacion, comercializacion y
distribucion de productos farmacéuticos para consumo humano y veterinario. Ubicado en
Stuttgart, Republica de Alemania. (Ver folios 27 al 25).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ElI Registro de la Propiedad
Industrial, por cotejo le indica a la sociedad solicitante de la marca “S Grupo Supharma
(DISENO)”, en clase 5 de la Clasificacion Internacional de Niza, que existe inscrito el nombre
comercial “AZU PHARMA (DISENO)”, y finalmente rechaza la solicitud por el articulo 8
inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque el signo inscrito es un nombre

comercial, y 7 inciso g) por carecer de aptitud distintiva.

Por su parte, la representacion de la sociedad apelante, en su escrito de apelacion y expresion de
agravios, argumenta que de acuerdo al articulo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, el
nombre comercial inscrito AZU PHARMA vy la marca solicitada SUPHARMA no son
similares, que PHARMA es utilizado para productos farmacéuticos. Que debe examinarse de
conformidad al articulo 24 inciso a) de la Ley de Marcas, que en base a la impresion gréafica,
fonética e ideoldgica hay una diferencia entre ambos signos, porque en uno la raiz es “SU” vy
en otro es “AZU”. De la anterior manifestacion que hace el solicitante y apelante del signo, este
Tribunal no la comparte, ya que si observamos, los distintivos aludidos, notese que la diferencia
es Unicamente una “A”, una es “S grupo Supharma”, donde el elemento central-distintivo es
“Supharma”, ya que los demas elementos que la conforman no le agregan distintividad, y el

otro es “AZUFHARMA”, que es el inscrito. Perfectamente y para los productos que intenta
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proteger la marca pretendida y los que se ofrecen en el establecimiento comercial identificado
con el nombre comercial “AZUPHARMA?”, el consumidor se podria confundir, pues como
puede apreciarse, los signos confrontados son similares al grado de causar un riesgo de
confusion en el pablico consumidor, y esa confusion podria darse respecto de la procedencia
empresarial de cada uno de los signos, por lo que considera procedente este Tribunal confirmar

la resolucion final venida en alzada.

Por todo lo anteriormente expuesto no lleva razon el apelante en cuanto a los alegatos
formulados en sentido contrario, y tal como lo analizd este Tribunal la marca pedida es

inadmisible por razones intrinsecas.

CUARTO. Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrian afectar los
derechos de la empresa AZUPHARMA GMBH titular del nombre comercial que le fue
opuesto por el a quo, asi como la generacion de riesgo de confusion sobre el origen empresarial
de los mismos para el publico consumidor, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de
apelacion interpuesto por el Licenciado Carlos Roberto L6pez Leo6n, en su condicion de
apoderado especial administrativo y judicial de SUPHARMA SOCIEDAD ANONIMA, en
contra de la resolucién final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince
horas, diecisiete minutos, cincuenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la
que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripcion de la marca de fébrica y

comercio “S grupo Supharma (DISENO)

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 Carlos Roberto Lopez Leon, en su condicion de apoderado
especial administrativo y judicial de SUPHARMA SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la
resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete
minutos, cincuenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la que en este acto
se confirma, para que se deniegue la inscripcion de la marca de fabrica y comercio “S grupo
Supharma (DISENO). 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 Urefa 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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