TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0321-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio “INTCOMEX (DISENO)”
INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2010-9367)

Marcas y Otros Signos

VOTO N°1226-2011

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

con cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelacion interpuesto por la Licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti,
abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, titular de la cédula de identidad
nlmero uno-seiscientos veintiséis-setecientos veinticuatro, en su condicion de apoderada especial
de INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de
Panam4, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en Calle Ricardo Arias,
Edificio Proconsa 2, Oficina N° 9-D, Ciudad de Panam4, Republica de Panamé, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta minutos,

cincuenta y dos segundos del veintiocho de febrero de dos mil once

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el trece de octubre de dos mil diez, la
Licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condicion dicha al inicio formulo la
solicitud de inscripcion de la marca de fabrica y comercio “INTCOMEX (DISENO)”, para

proteger y distinguir en clase 9 de la Clasificacion Internacional de Niza, equipo de computacion.
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SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolucién dictada a las
nueve horas, cuarenta minutos, cincuenta y dos segundos del veintiocho de febrero de dos mil

once, resolvié rechazar la inscripcién de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolucion mencionada, en fecha veinticinco de marzo de
dos mil once, la Licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti, en la condicion indicada,
interpuso recurso de revocatoria con apelacion en subsidio, siendo, que el Registro mediante
resolucion dictada a las diez horas, un minuto, diecisiete segundos del siete de abril de dos mil
once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelacion, circunstancia

por la cual 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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Diaz Diaz, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de
interés para la presente resolucion de esta solicitud el siguiente: 1) Que con vista en la
certificacion expedida por el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito en la clase
49, el nombre comercial “INTCOMEX COSTA RICA (DISENO)”, que protege y distingue un
establecimiento comercial dedicado a la importacion, venta y distribucién de equipo, accesorios y
programas de computo. Ubicado en San Jose, frente al Hotel Irazd. (Ver folios 23 y 24).
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra
Hechos con influencia para la resolucion de este asunto, que pudieren tener el carcter de No

Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ACERCA DE LA RESOLUCION
APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el
caso concreto, la Direccidn del Registro de la Propiedad Industrial, rechazé la inscripcion de la
solicitud de la marca de fabrica y comercio “INTCOMEX (DISENO)”, por ser inadmisible por
derechos de terceros, ya que los productos que pretende proteger son similares y relacionados a
los productos que comercializa el establecimiento que se identifica con el nombre comercial
inscrito, ademas, por considerar, que existe similitud grafica y fonética con el signo inscrito,
fundamentandose para ello en el numeral 8 inciso a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, no obstante, es criterio de este Tribunal, que si bien el articulo 8 es aplicable al caso
bajo estudio, el inciso correcto es el d).

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la sociedad recurrente, en el escrito
de sustanciacion de la apelacion, radican en que no lleva razon el Registro, dado que el Voto N°
322-2009, involucra dos empresas no relacionadas entre si, que acuerdan que sus productos se
comercializan bajo marcas similares, lo cual no aplica para este caso porque las empresas estan
relacionadas comercialmente ya que pertenecen a una misma casa matriz que es una sociedad
estadounidense. Es decir las sociedades estan estrechamente vinculadas y los productos tienen un
mismo origen empresarial. Dado esto el consumidor no tendrd confusion en cuanto a la
procedencia de los productos. Para el caso se habla de una marca de fabrica y una de servicio lo
cual no confundira al consumidor porque todos los signos a pesar de ser una casa costarricense y

una panamefia tienen una misma casa matriz.

Sobre los argumentos de la apelacion, considera este Tribunal, que la relacién empresarial traida
a colacion no es de recibo, ello, por cuanto es importante sefialar, que la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos en su articulo primero, se define como una ley que no solamente busca regular
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las relaciones de los sujetos privados que tienen interés en que sus signos sean registrados como
marcas sino que introduce en la ecuacion de la proteccion juridica al consumidor, cuyos intereses
han de ser tutelados por la propia actividad de la Administracién, lo cual hace que la Ley de
Marcas tenga una naturaleza clara de orden publico. Por ello, el hecho que las empresas
pertenezcan una misma casa matriz u otros, no es una causa automatica que permita el registro,
ya que la situacion planteada por la recurrente debe ser sometida al tamiz del interés y el orden
publico, por consiguiente, el que la empresa INTCOMEX COSTA RICA, MAYORISTA EN
EQUIPO DE COMPUTO, titular del nombre comercial inscrito, esté relacionada con la
sociedad INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A., solicitante de la marca de fébrica y
comercio INTCOMEX (DISENO), estén relacionadas, no resuelve el tema de que hayan signos
altamente similares que distinguen productos idénticos y relacionados registrados a nombre de

los titulares diversos, dandose una confusion sobre el origen empresarial de uno y otro.

De acuerdo con lo anterior, resultaria un grave error otorgar el registro solicitado, ya que registrar
una marca altamente similar a otro signo, en el caso concreto, el nombre comercial inscrito
“INTCOMEX COSTA RICA (DISENO)”, y que ademas va a distinguir productos
relacionados, supondria crear una distorsion en el mercado, la cual es antijuridica conforme los
postulados de la Ley de Marcas. Si en efecto las empresas referidas pertenecen a un mismo grupo
empresarial, lo correspondiente es que entre ellas, se otorguen ya sea licencias de uso e incluso se
proceda a los traspasos respectivos, pero esto como un mecanismo o politica de las empresas,
pero lo que no se puede hacer es intentar resolver el problema de la titularidad de los signos por
medio de registros similares o repetidos, aun sean de un mismo grupo de interés econdmico, ya
que dicha duplicidad tan solo vendra a crear confusion en los circuitos comerciales, finalidad que

precisamente se busca evitar con los postulados de la Ley de Marcas costarricense.

CUARTO. DIFERENCIA ENTRE LOS TIPOS DE SIGNOS DISTINTIVOS. Este
Tribunal ha sefialado que los signos distintivos son en general, las sefiales o figuras que utilizan
las empresas, entendidas éstas en el mas amplio sentido de la palabra, para hacerse difundir en el

mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porgue resulta
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necesario brindar a los consumidores una orientacion que les facilite examinar las alternativas
que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoria o naturaleza,

identificandolos en atencion a su origen, calidad o prestigio.

En cuanto al NOMBRE COMERCIAL. EIl articulo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos N° 7978, de 22 de diciembre de 1999, define el nombre comercial como: “Signo
denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial
determinado”. A tenor de lo dispuesto, el nombre comercial es aquel signo que identifica y
distingue a una empresa 0 un establecimiento comercial de otros, a efecto de que sean
reconocidos por el publico dentro del mercado, siendo el nombre comercial el medio por el cual
un comerciante identifica su actividad mercantil, permitiéndole al publico que lo reconozca

facilmente.

Asimismo, la Ley de Marcas referida, en el numeral 2 citado, nos define que es una marca,
“Marca: Cualquier signo o combinacién de signos que permita distinguir los bienes o servicios
a los que se apliquen de una persona a los de otra, por considerarse éstos suficientemente
distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de
su misma especie o clase.” De la norma transcrita se desprende que las marcas como signos
distinguen productos o servicios y su principal funcion consiste en diferenciarlos, brindandoles la
ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos, siendo que

con las marcas los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes y forjar preferencias.

Ademas, dicha Ley regula lo referente a marcas inadmisibles por derechos de terceros, en el
articulo 8 inciso d): “Ningun signo podra ser registrado como marca cuando ello afecte algin
derecho de tercero, en los siguientes casos, entre otros: d) Si el uso del signo es susceptible de
causar confusion, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el pais

por un tercero desde una fecha anterior.” (El resaltado es propio).

Asimismo, el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No.
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30233-J, de 20 de febrero de 2002, en su numeral 24, indica en sus incisos a) y e) en forma
detallada, los factores a considerar al momento de hacer la comparacion de similitud entre dos

signos distintivos. Al respecto, en lo conducente se transcribe dicho articulo:

“Articulo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realizacion del examen de
fondo como para la resolucién de oposiciones, se tomara en cuenta, entre otras, las
siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresion grafica, fonética y/o
ideoldgica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en
la situacion del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

(...)

e) 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 relacién entre ellos. ”

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, al realizar el analisis o
cotejo en su conjunto del nombre comercial, con la marca que se pretende inscribir, no se
encuentran suficientes elementos distintivos que permitan al consumidor diferenciar los
productos que se comercializan en el establecimiento que se identifica con el nombre comercial
inscrito con los productos de la marca que se cuestiona, ya que el nombre comercial protege en
clase 49 de la Clasificacion Internacional de Niza, “Un establecimiento comercial dedicado a la
importacion, venta y distribucion de equipo, accesorios y programas de computo”, y la marca
de fabrica y comercio que se solicita pretende proteger en clase 9 de la Clasificacion de Niza,

“equipo de computacion”, como puede apreciarse, ambos se dedican a la venta de productos de

una misma naturaleza “productos tecnolégicos”, siendo posible que la mente de un consumidor

promedio tienda a confundir los productos que brinda el establecimiento comercial protegido con
el nombre comercial inscrito, “INTCOMEX COSTA RICA (DISENO), segln certificacion
visible al folio seis y siete del expediente, y la marca de fabrica y comercio que se intenta

inscribir segun consta a folio uno del expediente. Como puede observarse, entre los productos
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que pretende distinguir la marca solicitada y los productos que se comercializan en el
establecimiento comercial que protege el nombre comercial inscrito existe relacion entre si, lo
que puede causar riesgo de confusion en los clientes-consumidores, ya que éstos podrian
considerar que los productos que se despliegan con el nombre comercial registrado y los
productos que pretende proteger la marca solicitada proceden de la misma empresa o bien tienen

el mismo origen empresarial.

Conforme a lo expuesto debe subrayarse que la marca solicitada “INTCOMEX (DISENO)”, es
una marca mixta, constituida por una parte figurativa (disefio), la cual estd ubicada al lado
izquierdo de la palabra “INTCOMEX”, formada por dos lineas una vertical y otra horizontal de
color café, dando la idea de una semi cruz, incluida dentro de una figura geométrica cuadrado de
color gris con blanco, al lado derecho del elemento figurativo se encuentra una parte
denominativa (palabras) “UINTCOMEX?, escrita en color azul. Analizada la marca pretendida en
su conjunto se tiene que el elemento preponderante o dominante es el vocablo “INTCOMEX?”,
es decir, este prevalece sobre el componente figurativo. EI elemento predominante es aquel que
causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y
como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: “Con cardcter general cabe afirmar que el
vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el publico capta y retiene
en la memoria con mayor facilidad...” (FERNANDEZ NOVOA, Carlos “Tratado sobre

Derecho _de Marcas”, Segunda Edicion, Marcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales,

Madrid, Espafia, 2004, pags. 315 y 316). El nombre comercial inscrito, es un signo mixto,
formado por un dibujo que es una linea vertical y una linea horizontal, constituyendo una cruz de
color rojo, la cual se encuentra dentro de una figura geométrica rombo, y esta ubicado al lado
izquierdo del vocablo “INTCOMEX”, Yy debajo de la terminacion de dicha expresion esta la
palabra “COSTA RICA”, escrita en letra pequefia de color rojo. Como puede apreciarse, la
palabra “INTCOMEX” del nombre comercial inscrito estd contenida en la marca solicitada,
situacion, que puede crear entre los clientes-consumidores un riesgo de confusién por la
identidad gréfica, dado que el publico consumidor demanda los productos en el mercado

sefialandolos por su denominacién y no por el disefio.
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En lo que concierne al cotejo gréafico, es posible que se provogque como se indicara anteriormente
una confusidn visual, por la identidad ortogréfica, “INTCOMEX” con “INTCOMEX”, donde
el elemento figurativo que acompana la parte denominativa de la marca que se intenta inscribir no

hace ninguna diferencia.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, la palabra
“INTCOMEX”, en la marca solicitada y en el nombre comercial inscrito se pronuncian y
escuchan de manera muy parecida, ya que como se indicara lineas atras es el elemento
predominate, es la que tiene mas fuerza dentro de cada una de las denominaciones cotejadas.
Ideoldgicamente, y partiendo que el factor tdpico es el vocablo “INTCOMEX?”, tenemos, que

conceptualmente, ambas denominaciones, no cuentan con significado alguno.

De lo anterior, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es
aplicable el inciso d) del articulo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos, asi como también el
articulo 66 de la Ley citada, puesto que se prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca
cuando ello afecte algun derecho de terceros y esto sea susceptible de causar confusion o riesgo
de asociacion con la empresa del titular o de sus productos o servicios, asi, como el numeral 24

inciso e) del Reglamento a Ley de Marcas.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la

parte recurrente no son de recibo, en virtud de que existe identidad entre los signos confrontados.

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinaexpuestas, se concluye que la
marca solicitada “INTCOMEX (DISENO)” no puede coexistir registralmente con el nombre
comercial inscrito  “INTCOMEX COSTA RICA (DISENO)”. Por ende, lo que procede es
declarar sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por la Licenciada Maria del Milagro
Chaves Desanti, en su condicién de apoderada especial de INTCOMEX DE LAS AMERICAS
S.A., en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve

horas, cuarenta minutos, cincuenta y dos segundos del veintiocho de febrero de dos mil once, la
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que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 vy 29 del
Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de
30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por

agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin
lugar el recurso de apelacién interpuesto por la Licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti,
en su condicién de apoderada especial de INTCOMEX DE LAS AMERICAS S.A., en contra
de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta
minutos, cincuenta y dos segundos del veintiocho de febrero de dos mil once, la que 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 Urefa Boza

Pedro Daniel Suéarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES

TE: Marcas inadmisibles por Derecho de terceros
TG. Marcas Inadmisibles
TNR: 00.41.33
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