TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0073-TRA-PI
Solicitud de Inscripcion de la Marca de Servicio: “PALMA REAL”
Ing. Mauricio Estrada Gomez, en representacion de “Agroganadera Pinilla S. A.”, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. de origen N° 533-03)

VOTO N°257-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas del

veinticuatro de octubre de dos mil cinco.—

Recurso de Apelacion interpuesto por el Ingeniero Mauricio Estrada Gomez, mayor de edad,
soltero, Ingeniero Civil, vecino de Hacienda Pinilla, Guanacaste, titular de la cédula de identidad
nimero uno-seiscientos noventa y tres-setecientos setenta y uno, en su calidad de Apoderado
Generalisimo limitado a la suma de un millon quinientos mil dolares, de la sociedad con
domicilio en Santa Ana, denominada Agroganadera Pinilla Sociedad Anénima, titular de la
cédula de persona juridica numero tres-ciento uno-cero veintitrés mil seiscientos diecisiete, en
contra de la resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas

con cinco minutos y cuarenta y dos segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro.—

RESULTANDO:

1°) Que mediante el escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil tres, la Licenciada
Ana Cristina Arroyave Rojas, en representacion de la sociedad Agroganadera Pinilla Sociedad
Anénima, present6 la solicitud de inscripcion del signo “PALMA REAL”, en Clase 36 del
nomenclator internacional, como marca de servicio para proteger y distinguir servicios de bienes

raices en general.—

29 Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolucion final dictada a las doce
horas con cinco minutos y cuarenta y dos segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro,
dispuso: “...POR TANTO: / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del I de
Febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de Paris y
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ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE

>

RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada...”.—

39 Que informe con esa resolucion, el Ingeniero Mauricio Estrada Gémez, en su calidad ya
dicha, interpuso recurso de revocatoria, que le fue rechazado, con apelacion en subsidio, que le
fue admitido para su conocimiento por parte de este Tribunal, alegando, basicamente: a) que se
objetd la inscripcion de una marca de servicios por la proteccion de un nombre (establecimiento)
comercial ya inscrito, lo cual no es procedente por encontrarse ambos signos distintivos en una
clasificacion diferente, y no trasgredirse por eso los lineamientos de la legislacion marcaria; y b)
que no habria confusion alguna entre tales signos, por la diferente ubicacion geografica en la que

serian utilizados.—

4°) 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 provocaren la indefension de los interesados, o
la invalidez de lo actuado, dictaindose esta resolucion dentro del plazo legal y previas las

deliberaciones de rigor.—

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LAS PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER: Este Tribunal
requirid, para mejor proveer, la prueba documental enunciada en la resolucion dictada a las
quince horas con quince minutos del veintisiete de setiembre del afio en curso, la cual ha tenido a
la vista a los efectos de dictar esta resolucion, y es la que consta a folios del 64 al 65 del

expediente.—

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Por carecer la resolucion
recurrida de un elenco de Hechos Probados, con vista en la documentacion que consta en el
expediente este Tribunal suple lo echado de menos, teniendo por probado el siguiente hecho de
interés para lo que debe ser resuelto: UNICO: Que desde el quince de mayo de dos mil tres, se
encuentra registrado el nombre comercial “PALMA REAL?”, con el acta de registro N° 138521,

a nombre de la empresa “Limago Sociedad Anénima” (f. 65).—
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TERCERQO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos con el

caracter de no probados, con relevancia para la resolucion de este asunto.—

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO: A-) Sobre los “signos” y su “distintividad”: 1-) La

materia de Propiedad Intelectual ha sido un tema de gran discusion en las tltimas dos décadas,
debido a la corriente actual de una globalizacién econdémica, y a la gran influencia que ha
adquirido lo que ya se admite como un derecho protector: el del consumidor.— Como resultado
de eso, surgio el tema de los signos distintivos, es decir, de las sefiales o figuras que utilizan las
empresas, entendidas éstas en el mas amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el
mercado y diferenciarse de sus competidores, y que son protegidos porque resulta 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. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar
entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a
mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para

¢

continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho
de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la
calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan
en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA,
Edith, Introduccién a la Propiedad Intelectual-Modulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual

SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).— 2-)

Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad
mercantil, se encuentran, en un mismo nivel juridico, las marcas; los nombres comerciales; 1os
emblemas; las expresiones o sefiales de publicidad comercial (conocidas también como seriales
de propaganda); las denominaciones de origen; y las indicaciones de procedencia (Véase en

igual sentido a FLORES DE MOLINA, op.cit., pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos

signos distintivos que prevé v regula en este pais la Ley de Marcas v Otros Signos Distintivos

(N° 7978, del 6 de enero de 2002; “Ley de Marcas”, en adelante) que, como bien se sabe, lo que
hizo fue ajustar la legislacion costarricense a los compromisos derivados del Acuerdo Sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (abreviado
como “Acuerdo sobre los ADPIC”), por ser este el instrumento internacional que contiene el

marco minimo de proteccion, en materia de propiedad intelectual, que los paises miembros de la
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Organizacion Mundial del Comercio (entre ellos Costa Rica) debian prever en su legislacion
interna, y esto como resultado de las negociaciones entabladas por los paises miembros del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por las siglas del inglés
General Agreement on Tarifs and Trade) en el marco de la ronda de negociaciones comerciales
conocida como Ronda Uruguay, en las que el pais intervino y que finaliz6 el 15 de diciembre de
1993.— 3-) De conformidad con el articulo 1° de la citada Ley de Marcas, se tiene que la

I3

finalidad de ese cuerpo legal, en lo que interesa, es: “...proteger, efectivamente, 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...”, de donde se confirma que esa ley regula a un mismo nivel, los
signos distintivos conocidos como marca, y como nombre comercial (por citar tan sélo los dos
que interesa analizar en esta resolucion), lo cual también se corrobora por las definiciones
contempladas en el articulo 2° de la Ley mencionada. Y es por esa razon que debe quedar claro,
que en el ambito de la propiedad intelectual, cuando se habla de la “marca” o se alude al topico
“marcario”, hay que saber distinguir cuando se esta refiriendo a la “marca” como equivalente del
género signo distintivo, y cuando se esta refiriendo, propiamente, a su sentido estricto, es decir, a
esa particular especie de tales signos.— 4-) Ahora bien, si la principal funcion de tales signos es

distinguir a un producto o a una empresa respecto de todos sus competidores, es imprescindible

que sea original, unico e innovador. Por esa razon, la “distintividad” de un signo se mide en

funcion, por una parte, de la unicidad de la palabra en si, y es por esa razéon que en general, los
signos (palabras o figuras) abstractos, es decir, los que se han “creado a la medida”, resultan ser
los mas distintivos; y por otro lado, la distintividad del signo depende también de ese caracter
“nico”, dentro del contexto de los que le resulten competidores dentro de una misma categoria
de productos, servicios o establecimientos.— 5-) Ahora bien, antes de intentar una definicion de

“«

distintividad, se debe precisar que es una cuestion de hecho, razén por la cual “...es

naturalmente mutable, puede sufrir variaciones, podria aumentar, disminuir, perderse, diluirse y
eventualmente podria recuperarse. Siendo la distintividad una cuestion de hecho se
comprenderd facilmente que ésta no depende del signo per se, sino que esta condicionada a
elementos externos que condicionaran su existencia...” (Véase a Enrique BARDALES

MENDOZA, La Distintividad como Objeto de Derecho, en http://www.alfa-redi.org/rdi-

articulo.shtml?x=877). Por ese motivo, valido es afirmar que en términos estrictamente

ontoldgicos, no existen “signos distintivos” en términos abstractos, sino signos o medios que han
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adquirido distintividad, por cuanto la distintividad, como una situacion de hecho, se adquiere, y

el mantenimiento de su vigencia depende de determinadas circunstancias de hecho; es decir, no
depende del signo en si, sino de una circunstancia que le resulta externa. Entonces, si la
distintividad es independiente del signo que la tiene adherida, sera, en ultimo andlisis, una
cuestion mas bien relativa, sujeta al control del operador de Derecho. Entendida de ese modo la
distintividad como un elemento con connotaciones relativas a situaciones de hecho, resulta de
naturaleza mutable y temporal, y es lo que le concede a un determinado signe connotaciones
diferenciales, independientes de la naturaleza intrinseca del mismo.— 7-) Sobre este particular,
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (que debe aplicar una normativa, supranacional
y nacional, practicamente similar a la costarricense), ha sostenido lo siguiente: “...La
distintividad / Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar
en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o
usuario los seleccione. Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo
para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su
funcion principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o
servicio, sin riesgo de confusion. / Sobre el cardcter distintivo de la marca, el tratadista Jorge
Otamendi sostiene que: “El poder o caracter distintivo es la capacidad intrinseca que tiene para
poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no
tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un
producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de
Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edicion, Buenos Aires, 2001, p. 27). / Sobre este
aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel
individual y singular frente a los demas y que no es confundible con otros de la misma especie
en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas caracteristicas, careceria
del objeto o funcion esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.
(Proceso 19-IP-2000...” (Resolucion dictada en el Proceso 29-1P-2004, del 2 de junio de
2004).— 8-) La prohibicion de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se

fundamenta en el principio de la no confusion, segin el cual un signo no puede causar

confusion de ningun tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podria

hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “fuerza distintiva”. El riesgo de
confusion se produce, entonces, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden,

perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres
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campos: el visual; el auditivo; y el ideoldgico, y ello por las eventuales similitudes gréficas,
fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislacion marcaria, lo que quiere es
evitar la confusion, por lo que no debe registrarse el signo que genere algun significativo riesgo
de confusion en el publico. El fundamento de esto es el derecho del titular a la individualizacion
de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser

confundido, y por eso, como un signe debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro

de aquellos que carezcan intrinsecamente de esa aptitud, abriéndose asi paso a las

prohibiciones de registro contempladas, en lo que interesa aqui, en los articulos 7° y 8° de la Ley

de Marcas.— B-) Sobre la marca en general: 1-) Una marca es todo signo o medio material de

cualquier clase o forma, que sirve para sefalar y distinguir de otros productos y servicios
similares; o también todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado
productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra
persona. De manera mas concreta, la marca puede ser definida como el signo distintivo que sirve
para diferenciar, en el trafico mercantil, bienes o servicios procedentes de un empresario o grupo
de empresarios, respecto de los bienes o servicios idénticos o similares de otros empresarios o
grupos de ellos. La Ley de Marcas da, en el articulo 2°, su propia definicion acerca de lo que
constituye una marca: “...cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir los
bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente
distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de
su misma especie o clase.” — 2-) La marca puede estar constituida por letras, nimeros, cifras y
sus combinaciones, elementos figurativos, monogramas, escudos, estampados, vifietas, palabras
o combinaciones de palabras, imagenes, figuras, simbolos, graficos, formas tridimensionales
entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentacion; y
en general cualquier combinacién de los signos o medios citados en los puntos anteriores.
También puede referirse a nombres geograficos nacionales y extranjeros, siempre que resulten
suficientemente distintivos, y su empleo no sea susceptible de crear confusion respecto del
origen, las cualidades o caracteristicas de los productos o servicios para los cuales se usen o
apliquen tales marcas.— 3-) Gracias a la marca, los posibles consumidores pueden identificar
que el producto procede de esa empresa que la ha puesto en el mercado, y que, por lo tanto,
puede esperar de ese producto determinada calidad, bien porque ya conoce el producto, bien
porque conoce otros productos de esa persona, o bien porque ha sido informado de ello (a través

de la publicidad o por testimonios de otros).— De lo anterior se sigue que la inscripcion de una
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marca puede ser inadmisible, cuando no sea distintiva, o cuando implique el riesgo de provocar
alguna confusion. Es por eso que la Ley de Marcas establece dos clases de marcas inadmisibles:
1°, las marcas inadmisibles por razones intrinsecas, o sea, por razones de fondo; y 2°, las marcas
inadmisibles por razones extrinsecas, o sea, por derechos de terceros, detallindose en los
articulos 7° y 8°, respectivamente, los supuestos prohibitivos de su inscripcion.— Asi, no son
susceptibles de registro, los signos que se compongan exclusivamente de términos genéricos para
los productos o servicios que pretendan distinguir; los que estén exclusivamente compuestos por
signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los
productos o servicios; los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan
en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geografica, la época de produccion del producto o de la prestacion del servicio; las
formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios
productos; los que sean contrarios a la Ley, al orden publico o a las buenas costumbres; los que
puedan inducir al publico a error sobre la naturaleza, calidad, caracteristicas o procedencia
geografica de los productos o servicios; el color por si solo; los que reproduzcan o imiten la
denominacion, el escudo, la bandera, y las condecoraciones; los que reproduzcan o imiten los
signos oficiales de control o garantia estatales; y los que, por ser idénticos o semejantes a otros

ya protegidos, puedan inducir a confusion en el mercado.— C-) Sobre la inadmisibilidad del

signo “PALMA REAL” como marca de servicio: 1-) La sociedad Agroganadera Pinilla

Sociedad Andénima, present6 la solicitud de inscripcion del signo “PALMA REAL”, en Clase
36 del nomenclator internacional, como marca de servicio para proteger y distinguir servicios de
bienes raices en general. El Registro de la Propiedad Industrial rechazd la solicitud de
inscripcion de ese signo, con fundamento en la prohibicion establecida por el articulo 8°, inciso
a), de la Ley de Marcas, por encontrarse inscrito el nombre comercial “PALMA REAL”, segiin
consta en el acta N° 138521, desde el quince de mayo de dos mil tres, a nombre de la sociedad
“Limago Sociedad Anénima”. Y contra esa decision se alzd el apelante, exponiendo como
agravios, muy puntualmente, que se objetd la inscripcion de una marca de servicios para
proteger a un nombre (establecimiento) comercial ya inscrito, lo cual no es procedente por
encontrarse ambos signos distintivos en una clasificacion diferente, y no trasgredirse por eso los
lineamientos de la legislacion marcaria; y que no habria confusion alguna entre tales signos, por
la diferente ubicacion geografica en la que serian utilizados.— 2-) Al respecto, considera este

Tribunal que por ser manifiestamente improcedentes, no lleva razon el apelante en sus alegatos,
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porque, aunque el Registro de la Propiedad Industrial erré en el fundamento legal de la
inadmisibilidad de la inscripcion del signo “PALMA REAL” como marca de servicio (que no
es el literal “a” del citado articulo 8° de la Ley de Marcas), lo cierto es que el registro de ese
signo es inadmisible, porque de ser permitido se daria la violacion del numeral “d)” de la Ley de
Marcas, en cual reza, literalmente, lo siguiente: “ARTICULO 8.-Marcas inadmisibles por

derechos de terceros. Ningun signo podra ser registrado como marca cuando ello afecte algun

derecho de terceros, 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. ...” (los subrayados no son del original).— 3-)

Como se colige de esa norma, una marca no puede ser inscrita, en la medida en que sea
“idéntica” o “similar” a un nombre comercial que ya sea usado en el pais por un tercero, desde
una fecha anterior a la solicitud. En el caso bajo examen, se tiene que desde el 15 de mayo de
2003, se encuentra inscrito el nombre comercial “PALMA REAL?”, signo este que es idéntico,
al signo que la sociedad Agroganadera Pinilla Sociedad Anénima pretende inscribir como una
marca, cuya grafia, fonética y concepto, son los mismos que los del signo ya inscrito, lo cual le
quita cualquier distintividad, y puede provocar en los consumidores, sin duda alguna, un evidente
riesgo de confusioén, ocurriendo, por demds, que de permitirse la inscripcion del signo
pretendido, se daria un grosero quebranto de todos los principios y reglas establecidas por el
ordenamiento juridico que regula la materia marcaria.— 4-) Bajo esta tesitura, quedan relegadas
a un segundo plano las objeciones del apelante referentes a lo que este Tribunal entiende como
una presunta “preferencia” registral que deberia darse a la inscripcion de la marcas sobre los
nombres comerciales, 1o cual —debe ser enfatizado— no tiene ningun asidero, ni doctrinario, ni
legal, lo que ocurre también con el argumento relacionado con la “diferencia geografica” que se
daria en el uso de los signos enfrentados, pues lo cierto es que ese punto no tiene relevancia
alguna en materia de marcas o nombres comerciales, como si la tiene, desde luego, en materia de
denominaciones de origen ¢ indicaciones geogrdficas, que no es la del caso bajo examen,
debiéndole quedar claro al apelante, que la similitud entre uno y otro signo, puede crear
confusion en el publico consumidor, que podria suponer que el nombre comercial inscrito, y la
marca cuya inscripcion se pretendia, tendrian el mismo origen empresarial, lo que resulta a todas
luces inaceptable por la legislacion, tanto de los Tratados Internacionales, como de la interna, un
riesgo de confusion en abstracto por el que se debe favorecer al signo distintivo (en este caso un

nombre comercial) que se encuentra ya inscrito, sobre el signo que se pretende inscribir. Sobre el

-8-



TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

particular, la doctrina sostiene que: “...La incompatibilidad in abstracto de las marcas
contrapuestas es independiente de que el consumidor pueda conocer por las circunstancias de
comercializacion del bien (canales de distribucion, etc.) o por otras circunstancias que los
productos o servicios comparados tienen un origen empresarial distinto y, por tanto, es
irrelevante que no exista de facto riesgo de confusion.” (LOBATO (Manuel), Comentario a la

Ley 17/2001, de Marcas, Madrid, Editorial Civitas, 2002, p. 285).— .— D-) Sobre lo que debe

ser resuelto: Como la eventual de inscripcion del signo “PALMA REAL”, en Clase 36 del
nomenclator internacional, como marca de servicio para proteger y distinguir servicios de bienes

raices en general, implicaria la afectacién del derecho de un tercero, como lo seria la empresa

“Limago Sociedad Anénima” como duefia del nombre comercial “PALMA REAL”, inscrito
bajo el registro N° 138521, y por ser idénticos los signos bajo analisis, se presentaria un riesgo de
confusion real, en acatamiento de los deberes impuestos por ley a este Tribunal, corresponde,
entonces, declarar sin lugar el Recurso de Apelacion interpuesto en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cinco minutos y cuarenta y
dos segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro, resolucion que deberd se confirmada en
todos sus extremos, mas aclarandose que lo seria con fundamento en lo establecido en el inciso

d) del articulo 8° de la Ley de Marcas, y no en el inciso a) de ese mismo numeral y Ley.—

QUINTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: De
conformidad con los articulos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 350.2 de la Ley General de la Administracion
Publica, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el articulo 31 de la Ley Reguladora de

la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa, se da por agotada la via administrativa.—

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas, doctrinarias y jurisprudenciales que
anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelacion interpuesto en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cinco minutos y
cuarenta y dos segundos del siete de diciembre de dos mil cuatro, resolucion que se confirma en
todos sus extremos, mas aclarandose que lo seria con fundamento en lo establecido en el inciso

d) del articulo octavo de la Ley de Marcas, y no en el inciso a) de ese mismo numeral y Ley.—
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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.—

Licda. Yamileth Murillo Rodriguez Licda. Xinia Montano Alvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada
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