TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0542-TRA-PI

Solicitud de inscripcion del nombre comercial “BH HOLDING (DISENO)” (49)
BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA. apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen niumero 2012-1504)

Marcas y otros Signos

VOTO N°909-2012

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

con veinticinco minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Jorge Guzman
Calzada, mayor, casado una vez, abogado, con domicilio en Escazl, San José, Republica de
Costa Rica, titular de la cédula de identidad nimero uno setecientos veintinueve-cuatrocientos
treinta y dos, en su condicion de apoderado especial de la empresa BASIC CONSTRUCTION
CAMPANY LIMITADA, cédula de persona juridica namero tres-ciento dos-quinientos
cincuenta y dos mil trescientos diez, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con
domicilio social en San José, Sabana Este, Edificio Inmobiliaria Condal ICCR, frente a la
Federacion Costarricense de Futbol, en contra de la resolucion final dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cuatro segundos del catorce de mayo

de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el

quince de febrero de dos mil doce, el sefior Jorge Guzman Calzada, de calidades y condicion
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dicha al inicio, solicitd la inscripcion del nombre comercial “BH BASIC HOLDING
(DISENO)”, para proteger y distinguir: “una empresa de servicios que brinda servicios de
venta de productos diversos, publicidad, gestion de negocios, gestion de negocios comerciales,

administracion comercial y trabajos de oficina”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolucion final dictada a las
catorce horas, quince minutos, cuatro segundos del catorce de mayo de dos mil doce, resolvid

“(...) Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada (...)”

TERCERO. Que inconforme con la resolucién mencionada, en fecha veintidés de mayo de dos
mil doce, el Licenciado Jorge Guzman Calzada, en representacion de BASIC
CONSTRUCTION COMPANY, interpuso recurso de apelacion, y el Registro de la Propiedad
Industria, mediante resolucion dictada a las catorce horas, quince minutos, cuatro segundos del
catorce de mayo de dos mil doce, admite el recurso de apelacién, y es por esa circunstancia por

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, 0 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 Diaz Diaz, y;
CONSIDERANDO
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos

probados en la resolucion venida en alzada, este Tribunal enlista como Unico hecho con tal

carécter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: UNICO. Que en el Registro de la
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Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca servicios “B & H”, bajo el registro 150829,
perteneciente a B & H Foto & Electronics Corp, inscrita el 10 de enero de 2005, vigente hasta
el 10 de enero de 2015, para proteger y distinguir, en clase 35 de la Clasificacion Internacional
de Niza, “servicios de venta al detalle, venta por correo, por catalogo y por internet, de una
linea completa de equipos y accesorios para fotografia, para video y para audio, de televisiones,
de DVDs, de equipos electronicos de entretenimientos en casa, de computadora, de equipo de
iluminacion, de (scopes) forma combinada que se refiere a instrumentos para la observacion o la

visualizacion y binoculares y de equipo electronicos y de accesorios. (Ver folios 11).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal

caracter de importancia para la resolucion de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial
resolvio rechazar la Inscripcion del nombre comercial “BH BASIC HOLDING (DISENO)”,
por considerar que existe similitud grafica, fonética e ideoldgica con la marca inscrita “B & H”,
y relacion entre los servicios que protege la marca registrada con los servicios que ofrece el
establecimiento comercial que pretende proteger el signo solicitado, por lo que al amparo de los
articulos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el signo pretendido resulta

inadmisible por derechos de terceros.

Que la representacion de la sociedad recurrente, inconforme con la resolucion apelada, sefiala
estar en desacuerdo con la decision tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud
que el nombre comercial solicitado es distintivo para diferenciar el establecimiento que protege
y el origen de este, no existiendo riesgo de confusion ni de asociacion con la marca de servicios
B & H, clase 35, registro numero 150829, no existe similitud grafica, fonética ni ideoldgica

entre el nombre comercial y el signo inscrito B & H.

La normativa marcaria concretamente el articulo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, es muy clara al denegar la registracion de un nombre comercial y por ende otorgarle
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la proteccién que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusion en
los medios comerciales o el pablico consumidor. En el caso que se analiza, existe la solicitud de
inscripcion del nombre comercial “BH BASIC HOLDING (DISENO)”, que traducido al
idioma espafiol por la representacion de la sociedad solicitante significa “tenencia basica”, el
cual se enfrenta al signo inscrito “B & H”. El elemento que sobresale del nombre comercial
solicitado lo constituye el término “BH”, ya que el disefio y las palabras “BASIC HOLDING”,
con el que se acompafia no agrega diferenciacion al nombre comercial, que sea relevante frente
a la marca inscrita, resultando que la expresion “B & H” de la marca inscrita (Ver folio 11, que
es certificacion del signo inscrito), esta contenida en el signo que se aspira inscribir. Asi desde el
punto de vista gréafico, el signo solicitado y el inscrito son términos ortogréficos y visuales casi
idénticos, En el caso del cotejo fonético ocurre lo mismo, en virtud del parecido de los signos
enfrentados en cuanto a su expresion verbal, ya que tienen un sonido casi idéntico a la hora de

pronunciarlas. ldeolégicamente, ambos signos evocan una misma idea.

Bajo lo anterior, tenemos que, entre los signos enfrentados existe similitud grafica, fonética e
ideoldgica, lo que genera riesgo de confusion, con el agravante, que los servicios que se van a
comercializar en el establecimiento comercial que se pretende identificar con el nombre
solicitado “BH BASIC HOLDING (DISENO)”, en clase 35 de la Clasificacion Internacional
de Niza, segun consta al folio 1 del expediente se relacionan con los servicios que ampara el
distintivo inscrito “B & H”, en la misma clase, tal y como se desprende de folio 11 del
expediente, hecho que indiscutiblemente confundiria al publico consumidor en el sentido de
relacionarlos, por lo que el consumidor medio al visitar el establecimiento comercial
denominado “BH BASIC HOLDING (DISENO)”, y adquirir los servicios que ofrece dicho
establecimiento, podria asociar esos servicios que vende el local comercial con la marca
inscrita, creyendo que se trata del mismo origen empresarial, causandole una posible confusion,
que es precisamente el riesgo que pretende evitar el articulo 65 de la Ley de Marcas y Otros
Signos. Ante este posible riesgo de asociacion y confusion entre los signos cotejados, la Ley
obliga a proteger el signo inscrito, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley

de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahi, que considera este Tribunal que los alegatos
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expuestos por la sociedad recurrente en cuanto a que “(...) Por lo tanto, el nombre comercial
(...) solicitado por mi representada, analizado en su conjunto y globalmente, es suficientemente
distintivo para diferenciarlo de la marca de Servicios B/ H, sin que pueda provocar confusion al
consumidor ”, no se acogen, ello, por cuanto tal y como se analiz6 anteriormente cuentan con
mas semejanzas que diferencias. Ambos son signos distintivos a utilizar en el comercio, y dado
que del enfrentamiento de éstos, conforme lo establece el numeral 24 de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos, es evidente su similitud gréafica, fonética e ideoldgica, y a nivel de los
servicios, como se menciono lineas atras, estos se relacionan entre si, por lo que esta Instancia
comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolucion venida en

alzada.

Lo anterior, determina que ambos signos no pueden coexistir dentro del comercio, por lo que no
resulta susceptible la inscripcion del nombre comercial solicitado “HB BASIC HOLDING
(DISENO)”, siendo, que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de
apelacion interpuesto por el Licenciado Jorge Guzméan Calzada, en su condicion de apoderado
especial de la empresa BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos,
cuatro segundos del catorce de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para
denegar la inscripcion del signo solicitado “HB BASIC HOLDING (DISENO)”, en clase 35

de la Clasificacion Internacional de Niza.

CUARTO. 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, y 29 del Reglamento
Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo
del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la via

administrativa se da por agotada la via administrativa.
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POR TANTO

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelacion
interpuesto por el Licenciado Jorge Guzman Calzada, en su condicion de apoderado especial
de la empresa BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos,
cuatro segundos del catorce de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para
denegar la inscripcion del signo solicitado “HB BASIC HOLDING (DISENO)”, en clase 35
de la Clasificacion Internacional de Niza. Se da por agotada la via administrativa. Previa
constancia y copia de esta resolucion que se dejard en los registros que al efecto lleva este
Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-
NOTIFIQUESE.-

Luis Gustavo Alvarez Ramirez

Pedro Suérez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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