TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0671-TRA-PI

Solicitud de inscripcibn de la marca de fabrica y comercio “GALLUP
INTERNATIONAL” (42)

GALLUP INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-3222)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N°400-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José Costa Rica, a las catorce horas

con treinta y cinco minutos del diez de abril del dos mil doce.

Recurso de Apelacién interpuesto por la Licenciada Aisha Acufia Navarro, mayor, casada
una vez, abogada, vecina de San José, San Pedro, cédula de identidad ndmero uno- mil
cincuenta y cuatro- ochocientos noventa y tres, en su condicion de apoderada especial de
GALLUP INC., sociedad organizada y existente segun las leyes de USA, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciséis

minutos y treinta y seis segundos del veintidos de julio del dos mil diez.
RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el
quince de abril del dos mil diez, la Licenciada Aisha Acuiia Navarro, de calidades y en su
condicion dicha solicitd la inscripcion de la marca de fabrica y comercio “GALLUP
INTERNATIONAL” en la clase 42, para proteger Yy distinguir “Servicios tecnolégicos y
cientificos, investigacion y disefio relativos a los anteriores, servicios de analisis industrial y

servicios de investigacion”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion dictada a las
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once horas con dieciséis minutos y treinta y seis segundos del veintidos de julio del dos mil
diez, resuelve rechazar la inscripcion de la solicitud planteada, por encontrarse inscrito el
nombre comercial “C.1.D-GALLUP”, y por existir similitud gréfica, y fonética lo cual podria
causar confusion en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e

individualizarlas.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolucion, la Licenciada Acufia Navarro, en su
condicion dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dia

30 de julio del 2010, interpuso recurso de apelacion.

CUARTO. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictandose 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 la Jueza Urefa Boza, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADQOS. Este Tribunal enlista con tal

caréacter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro nimero
81359 el nombre comercial “C.L.D-GALLUP”, cuyo titular es CONSULTORIA
INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO S.A. entidad domiciliada en San José, para
proteger “un establecimiento comercial dedicado a elaborar estudios estadisticos. Ubicado
100 este y 100 sur del Colegio de Médicos, Sabana Sur” (Ver folios 4 y 5).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como un hecho
no probado que la empresa CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN
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DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA y la empresa GALLUP INC, sean socios

comerciales.

TERCERO. DEFECTOS U OMISIONES PROCESALES. Que el documento original del
Acuerdo de Cooperacion firmado el dia 29 de julio de 1992 por las compafiias THE
GALLUP ORGANIZATION, INC., GALLUP CENTROAMERICANA SA., Yy
CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO S.A., se encuentra en el
expediente 2010-826-TRA-PI, pero en razon de que el apelante hace referencia a ese acuerdo,
y en aras de enmendar alguna omision procesal, éste Tribunal lo incorpora en los folios del 60

al 63 del presente expediente.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROLEMA. En el caso concreto, el Registro de la
Propiedad Industrial, rechaza la inscripcion de la solicitud planteada, conforme lo establece el
articulo 8, inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito el
nombre comercial “C.I.D-GALLUP”, a nombre de CONSULTORIA
INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO S.A, y darse similitud gréafica, y fonética lo

cual podria causar confusion en los consumidores.

Por su parte la sociedad recurrente dentro de su escrito de apelacién manifestd que las
empresas CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SOCIEDAD
ANONIMA vy la empresa GALLUP INC son socios comerciales en la region de
Centroamérica, siendo CID- GALLUP la representante de GALLUP INC en Costa Rica, por
lo que no existe confusion. Ademas para evitar inconvenientes respecto a la inscripcién de
marcas tramitadas por la empresa GALLUP INC, la empresa CONSULTORIA
INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA existe carta de
consentimiento para que GALLUP INC, pueda registrar y utilizar las marcas GALLUP
POLL, GALLUP LATIN AMERICA, GALLUP CONSULTING, GALLUP UNIVERSITY y
GALLUP INTERNATIONAL en Costa Rica, a pesar del registro previo del nombre comercial

C.1.D-GALLUP. Por lo anterior, es que el registro de las marcas de su representada no
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producirad confusion alguna en los consumidores, ya que aunque son giros comerciales
idénticos y protegen productos similares, los titulares de estos signos son socios comerciales
en la region por lo que no habria problema para el consumidor, al ser los productos y servicios
de la misma calidad y prestigio. Finalmente indica el apelante que si bien es cierto los
acuerdos comerciales y cartas de consentimiento no se encuentran regulados ni contemplados
en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, este es un error del legislador de la época,
debido a que han sido considerados validos por la Organizacion Mundial de Propiedad
Intelectual y por la Organizacion Mundial de Comercio, ademas la costumbre en nuestro pais
ha sido aceptar los acuerdos comerciales y cartas de consentimiento de coexistencia de

marcas.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolucion final dictada
por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal por

las razones que a continuacion se expondrén.

El articulo 8° inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma
clara que ningln signo podra ser registrado como marca cuando su uso sea “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”.

Observa este Organo Colegiado que el nombre comercial “C.I.D-GALLUP”, se encuentra
registrado, y a la luz del articulo 66 de la Ley de Marcas goza de proteccion frente a
“cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo
idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea
susceptible de causar confusion o riesgo de asociacion con la empresa del titular o sus
productos o servicios.”; de manera que tanto el Registro, como este Tribunal, estan llamados a

garantizar esa proteccion y rechazar la marca solicitada.

Verificadas las reglas para calificar las semejanzas entre signos del articulo 24 del Reglamento

a la Ley de Marcas, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad
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Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “GALLUP INTERNATIONAL”, es similar al
nombre comercial inscrito “C.I.D-GALLUP”, que es grafica y fonéticamente, igual en
cuanto a la palabra “GALLUP” contenida en el nombre comercial inscrito, por lo que se
puede afirmar que en el nivel grafico el signo solicitado es similar al nombre comercial
inscrito, siendo ademas el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada
“GALLUP”, cuya pronunciacion es basicamente igual a la del nombre comercial inscrito
“GALLUP”.

Por otro lado si revisamos las reglas contenidas en los incisos d), e) y f) de la norma referida,
nos encontramos con que la similitud entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito
se confirma, notese que el gestionante pretende proteger “Servicios tecnologicos y cientificos,
investigacion y disefio relativos a los anteriores, servicios de analisis industrial y servicios de
investigacion”’, mientras que el nombre comercial inscrito tiene el giro comercial de “un
establecimiento comercial dedicado a elaborar estudios estadisticos. Debido a que el término
de estadistica, surge de una ciencia referente a la recoleccion, analisis e interpretacion de
datos, lo cual puede resultar confundible para el consumidor medio con los servicios de

analisis industrial y servicios de investigacion que pretende proteger la marca solicitada.

En cuanto a lo alegado por la parte recurrente ante este Tribunal sobre la Carta de
Consentimiento, dirigido a indicar que el titular del signo inscrito en el Registro de la
Propiedad Industrial, concedié su consentimiento en forma expresa, debemos decir que si bien
el titular del signo inscrito renuncio a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral
sobre la marca de fabrica y comercio propuesto, no significa que la Administracion Registral
con una carta de consentimiento, que ni siquiera estd regulada normativamente , deba
desproteger al consumidor, que es la persona que va a requerir de los productos de esas
empresas y tampoco lleva a desconocer toda la normativa dirigida a esa proteccion y permitir
gue dos signos sean inscritos y estén dentro del comercio con una denominacién igual o
similar, ya que esta situacion por disposicion legal, escapa del operador juridico. Sobre este

topico concluimos indicando que, en todo caso, la autorizacion para que una empresa distinta a
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la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, articulo 35
de la Ley de Marcas y sus correspondientes requisitos legales pero nunca a través de una

simple autorizacion que deja en desproteccion al consumidor.

El hecho que dos empresas que estan dentro del comercio hayan resuelto su problema respecto
a las similitudes apuntadas por el Organo a quo para coexistir en el mercado y consentir
ambas que asi sea por medio de una carta de consentimiento, no significa que el problema con
el consumidor medio, el consumidor comun, esté resuelto, porque precisamente esa identidad
de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de

confusion que trata de proteger el numeral 8, inciso d) de nuestra Ley de Marcas.

Por otro lado la parte apelante hace ver a este Tribunal que existe Acuerdo de Cooperacion
entre la compafiia que tiene el nombre comercial inscrito y otra compafiia que es diversa a la
compafiia solicitante , siendo esta THE GALLUP ORGANIZATION, INC., de esta manera
al no haberse determinado que esta Gltima tiene una relacion en la que haya sido sucedanea del
contrato, no tendria ninguna relevancia y no podria ser analizado en la decision sobre este
caso, por lo que debido a esto no podrian coexistir las marcas solicitadas con el nombre
comercial inscrito a nombre de otra compafiia, toda vez que no se demostré la existencia de un
grupo de interés econémico o0 de una organizacion de caracter estable que administre en
conjunto las marcas y por lo tanto podria garantizar al consumidor una coherencia en cuanto a

las cualidades de los servicios que estan marcados alrededor del signo Gallup.

Sumado a lo anterior, al no haberse aportado a este proceso por parte de la parte apelante
documentacién que demostrara que las empresas involucradas en esta litis son socios
comerciales , tal y como fue requerido por este Tribunal se debe confirmar la resolucién
apelada por todo lo anteriormente expuesto, de forma tal que lleva razon el Registro en los
argumento dados en la resolucion apelada antes dadas, criterio que avala este Tribunal y
rechaza los agravios expuestos por el recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya

que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante
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en que le otorga el registro de un signo marcario, asi, como el derecho exclusivo protegido con
ese signo, por lo que considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacion

presentado por la empresa GALLUP INC, debiendo confirmarse la resolucion apelada.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por
no existir ulterior recurso contra esta resolucién, 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 interpuesto por la Licenciada Aisha Acufia Navarro, en representacion de
GALLUP INC, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a
las once horas con dieciséis minutos y treinta y seis segundos del veintidos de julio del dos mil
diez, la cual se confirma. Se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de
esta resolucidn 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 INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.
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