TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0367-TRA-PI

Solicitud de registro de marca (UNIMAR) (30)

OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA), Apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-921)

Marcas y Otros Signos

VOTO N°890-2015

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

guince minutos del diez de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de revocatoria con apelacion en subsidio interpuesto por el
licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, abogado, con cédula de identidad nimero 1-415-1184,
vecino de San José, apoderado especial de la compafiia OLEOPRODUCTOS DE
HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA), sociedad organizada y existente conforme a las leyes
de Honduras y domiciliada en Bufalo, Villanueva, Departamento de Cortés, Honduras, en contra
de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 16:40:02 horas del 14
de abril del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser
las 11:02:05 horas del 3 de febrero del 2015, el licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades y
en la representacion indicadas, solicité la inscripcion de la marca de fabrica y comercio
UNIMAR en Clase Internacional 30 de la nomenclatura internacional (Clasificacion de Niza)

para proteger y distinguir “Galletas y sus sucedaneos”.
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SEGUNDO. Que mediante resolucion de las 16:40:02 horas del 14 de abril del 2015, el Registro
de la Propiedad Industrial indico en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO Con base en las

razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada

().

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser
las 11:29:21 horas del 23 de abril del 2015, el licenciado Harry Zurcher Blen, en la
representacion indicada, present6 recurso de revocatoria con apelacion en subsidio, en contra

de la resolucion relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciacién 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 resolucion fuera del plazo, toda
vez que el Tribunal Registral Administrativo no contd con su Organo Colegiado del doce de

julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedefio, y;

CONSIDERANDO

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

con tal caracter los siguientes:

1.- Que en el Registro se encuentra inscrita la marca de fabrica UNIMAR, nimero de Registro
65236 con fecha de inscripcién 3 de junio del 1985 y vigente al 3 de junio del 2015, donde es
titular COMPANIA NUMAR, S.A., para proteger en clase 30 Internacional, para proteger
panaderia, pastas, bizcochos, galletas, crema batida, pasteles y lustres.
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2.- Que en el Registro se encuentra inscrita el nombre comercial UNIMAR, nimero de Registro
65211 con fecha de inscripcion 3 de junio del 1985, donde es titular COMPANIA NUMAR,
S.A., para proteger un establecimiento dedicado a la venta productos alimenticios y materias
primas, aceites, mantecas, margarinas, y mayonesas para consumo humano, materias primas y

sub-productos para industrias de jabonerias de alimentos para animales y de candelas.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal

caracter sean de relevancia para el dictado de la presente resolucion.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, al amparo de las
causales de inadmisibilidad establecidas en los articulos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos se determina que debe rechazarse la inscripcién de la marca UNIMAR, dado que
corresponde a una marca inadmisible por derecho de terceros, por cuanto fonética y
graficamente son muy similares y buscan proteger productos en clase 30 internacional, que son
los mismos y se relacionan con los productos en clase 30 y el giro comercial de los signos
inscritos. Que siendo inminente el riesgo de confusion en el consumidor al coexistir las marcas
en el comercio, se estaria afectando el derecho de eleccién del consumidor y socavando el
esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.
Que el signo solicitado se encuentra dentro de las prohibiciones del articulo 8 incisos a), b) y d)

de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifiesta en sus agravios que la marca
UNIMAR, si bien es idéntica a las marcas actualmente inscritas, su registro resulta procedente
con base en el principio de especialidad, ya que las marcas tienen un ambito de proteccién
limitado a productos distintos. Que, si bien el &mbito de proteccion de los signos pertenece a
los alimentos, las marcas registradas comercializan productos de todo tipo, mientras que la
marca solicitada comercializa unicamente galletas. Que el Registro no lleva razon al indicar

que la marca que se pretende inscribir podria causar engafio en el consumidor pues se trata de
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productos distintos

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la
registracion de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un
tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusion en cuanto al origen

empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el articulo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
N° 7978, determinan que ningun signo podra ser registrado como marca, cuando ello afecte
algun derecho de terceros, configurandose tal prohibicién conforme los supuestos que en €l se
definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en tramite de
registro; si los productos o servicios son los mismos o similares al punto de que sean susceptibles
de ser asociados Y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusion al publico
consumidor, siendo que, en consecuencia la autoridad registral por imperio legal debe defender
la marca inscrita en detrimento de la solicitada. Las marcas comerciales como signos distintivos

parte de la propiedad intelectual, es un derecho constitucional y asi lo establece el articulo 47:

Articulo 47 de la Constitucién Politica. - Todo autor, inventor, productor
0 comerciante gozara temporalmente de la propiedad exclusiva de su
obra, invencion, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

También esa propiedad exclusiva de la que indica el texto constitucional transcrito esta

protegida por Ley especial;

[...] “Articulo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningin
signo podra ser registrado como marca cuando ello afecte algtn derecho
de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacion
geografica o una denominacion de origen, registrada o en tramite de
registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue
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los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que
puedan causar confusion al pablico consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusidn, por ser idéntico
o similar a una marca registrada o en tramite de registro por parte
de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos
productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero
susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca
anterior. [...]

[-..] d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusién, por ser
idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el
pais por un tercero desde una fecha anterior.” [...]

La administracion registral debe verificar las formalidades intrinsecas, asi como las extrinsecas
del acto rogado, dentro de un marco de calificacién, en cumplimiento del principio de legalidad
a que esta constrefiida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad juridica y fe
publica registral. La mision y obligacion del Registro de la Propiedad Intelectual, y mas all, la
de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad juridica registral tanto para
el consumidor como para el titular de una marca ya registrada. Esa proteccion juridica a todos
los intereses, en el objeto mismo que realza el articulo primero de la Ley de Marcas y otros

Signos Distintivos

“[...] La presente ley tiene por objeto 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... en beneficio reciproco de productores y usuarios [...]
de modo que favorezcan el bienestar socioeconomico y el equilibrio de
derechos y obligaciones [...]”.

El Cotejo Marcario incluido en el articulo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos es la herramienta por excelencia para la calificacién de semejanzas (como regla
general) entre signos, marcas, nombres, emblemas, etc., examinando las similitudes gréficas,

fonéticas e ideoldgicas entre el signo inscrito y otro que se pide, dando mas importancia a esas
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similitudes que las diferencias entre ellas. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusion
frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como proteccion a los

derechos adquiridos por terceros

Articulo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la
realizacion del examen de fondo como para la resolucion 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. [...]

[...] ¢) Debe darse mds importancia a las semejanzas que a las
diferencias entre los signos; [...]

En relacion a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “...el cotejo
marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el
cotejo gréafico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusion visual. Con el
cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciacion de las
palabras. ...asi tenemos que: la confusion visual es causada por la identidad o similitud de los
signos derivada de su simple observacion, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la
confusion auditiva se da cuando la pronunciacion de las palaras tiene una fonética similar, sea
esa pronunciacion correcta o no...” Tribunal Registral Administrativo, resolucion de las 11
horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.

Ello sin dejar atras la confusion ideoldgica que se deriva del mismo o parecido contenido
conceptual de los signos, o mejor aun, cuando las palabras comprendidas en los signos
contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusion surge cuando la
representacion o evocacién a una misma o semejante cosa, caracteristica o idea, en los tales

signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las inscritas, son las siguientes:
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Signo UNIMAR UNIMAR UNIMAR
Solicitada Inscrita Inscrita
Registro | = ------ 65236 65211
Marca de fabrica y comercio De fabrica Nombre Comercial
Establecimiento dedicado a la venta
Proteccion Galletas y sus Panaderia, pastas, productos alimenticios y materias
y sucedaneos bizcochos, galletas, primas, aceites, mantecas,
Distincion crema batida, margarinas, y mayonesas para
pasteles y lustres. consumo humano, materias primas y
sub-productos para industrias de
jabonerias, de alimentos para
animales y de candelas.
Clase 30 30 --
Titular OLEOPRODUCTOS COMPANIA COMPANIA NUMAR, S.A.
DE HONDURAS S.A. NUMAR, S.A.
de C.V.

En el caso concreto, al analizar la marca de fabrica y comercio UNIMAR v la registrada marca
de féabrica y nombre comercial “UNIMAR”, resulta que son similares siendo que de
conformidad con el articulo 8 inciso a), b) y d) no puede hacer que coexistan pues su identidad
genera el riesgo de confusién del consumidor, fundamento que es compartido definitivamente

por este Tribunal.

Este riesgo de confusion se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido:
“[...] que ambas denominaciones [...], contienen elementos iguales, lo que podria llevar al
consumidor a una confusion y ello en virtud de que exista relacion entre los productos o
servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominacion se
convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el publico
consumidor podria razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden
registrar provienen del mismo empresario.” Tribunal Registral Administrativo, resolucion de
las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.
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El cotejo correspondiente, entre la marca comercial solicitada UNIMAR con las inscritas,
gréficamente es idéntica, en su tipografia simple y color negro sin ningun tipo de disefio.
Fonéticamente, la pronunciacion y vocalizacion son idénticas y esta alta similitud en la
articulacién y entonacién suponen que se trata de la misma marca donde pudieran confundir al

consumidor.

Ideoldgicamente, aunque ambos signos son de fantasia traen a la memoria ideas y conceptos al
consumidor que de forma inevitable pueda suponer que los productos a proteger son los mismos,
estan relacionado y dirigidos al mismo mercado, asi como su giro comercial y canales de
distribucion. Obsérvese que la Clase 30 Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de Marcas segun el Convenio de NIZA establece productos alimenticios, donde el signo
solicitado trabaja con galletas y sucedaneos, mientras que el nombre comercial incluiria la venta

de productos alimenticios donde incluye galletas y sucedaneos.

Potencialmente existe la posibilidad de que se construya y fabrique esa confusion en el pablico
consumidor; y por ello, el articulo 25 de la Ley de Marcas indica al titular inscrito que tiene el

derecho de exclusiva, sea de excluir a cualquier otro que venga a querer utilizar o usar su marca.

Articulo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Derechos
conferidos por el registro. El titular de una marca de fabrica o de
comercio ya registrada gozara del derecho exclusivo de impedir que, sin
su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones
comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales
o0 parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la
probabilidad de confusion.

No es correcto lo que el recurrente expresa en sus agravios al manifestar que el registro de su
marca UNIMAR resulta procedente con base en el principio de especialidad, ya que las marcas

tienen un ambito de proteccion limitado a productos distintos, pues la marca solicitada
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comercializa Unicamente galletas, mientras que las registradas comercializan productos de todo
tipo; este Tribunal observa que el &mbito de proteccion de todos estos signos pertenece al area
de los alimentos, y en especifico el registro nimero 65236 protege y distingue productos

idénticos, sean galletas.

Se concluye que los productos de ambas empresas estan relacionados, los signos son similares
fonética y graficamente, asi como equivalentes y facilmente confundibles. De esta forma se
detecta un riesgo de confusion para el consumidor que puede asociar la marca de fabrica y
comercio solicitada UNIMAR con la marca de fabrica y nombre comercial inscrito UNIMAR;
asi como que podrian afectarse los derechos de la empresa titular de la marca de servicios y
nombre comercial inscritos, generando un riesgo de confusién y asociacion empresarial entre el
consumidor, finalidad que pretende proteger la Ley de Marcas. EI permitir tal solicitud
quebrantaria con ello lo estipulado en el articulo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros
Signos Distintivos siendo criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el
recurso de apelacion interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, en la representacion
indicada, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad de las 16:40:02 horas

del 14 de abril del 2015, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Porno
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, y 29 del Reglamento
Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto
de 2009, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso

de apelacién presentado por el licenciado Harry Zurcher Blen, en representacion de la
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compafia OLEOPRODUCTOS DE HONDURAS, S.A. de C.V. (OLEPSA), en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las dieciséis horas cuarenta
minutos dos segundos del catorce de abril del dos mil quince, la cual se confirma, denegando
el registro de la marca de fabrica y comercio UNIMAR en Clase Internacional 30 internacional
para proteger y distinguir “Galletas y sus sucedaneos”. 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, se da por agotada la via administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de
origen, para lo de su cargo. NOTIFIQUESE. -

Norma Urefa Boza

Leonardo Villavicencio Cedefio llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES

LEGITIMACION PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
TG. Representacion
TNR. 00.4206
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