TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0783-TRA-PI

Oposicion a solicitud de registro de la marca “BLUE MEDICAL para sentirte bien
(Disefio)”

LHS LATAM HEALTH SOLUTION HOLDINGS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-10968)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 511-2015

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

con cuarenta minutos del dos de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelacion, interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor,
abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en representacion de la
empresa LHS LATAM HEALTH SOLUTION HOLDINGS S.A., sociedad costarricense
con cédula juridica 3-101-671634, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, diecinueve segundos del

veintisiete de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el dia 18 de diciembre de 2013, la Licenciada Melissa Mora Martin,
mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1041-825 en su condicion de
Apoderada Especial de la empresa ASISTENCIA GLOBAL GCR, S.A., sociedad
costarricense con cedula juridica 3-101-650137, solicitd ante el Registro de la Propiedad

Industrial la inscripcion de la marca de servicios “BLUE MEDICAL para sentirte bien
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(Diseiio)” para proteger y distinguir “Servicios médicos”, en Clase 44 de la Nomenclatura

Internacional, y con el siguiente disefio:

“ Blue Medical

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo
conferido, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian en la representacién indicada, plante6

oposicion contra el registro de la marca referida.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolucion dictada a las
catorce horas, cincuenta y cinco minutos, diecinueve segundos del veintisiete de agosto de dos

mil catorce, declaro sin lugar la oposicion, admitiendo la inscripcion de la marca solicitada.

CUARTO. Que la Licenciada Reuben Hatounian, en la representacién indicada, impugno la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razon de lo cual conoce este
Tribunal de Alzada.

QUINTO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y no
se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension de
los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion dentro del plazo
legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;
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CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco
de hechos que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolucién
recurrida, agregando Unicamente que el enumerado como (1) se fundamenta a folios 61 y 62
del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
encuentra hechos que con tal caracter resulten de importancia para la resolucién del presente

asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCION
APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad
Industrial fundamenta su rechazo a la oposicion presentada por la empresa LHS LATAM
HEALTH SOLUTION HOLDINGS S.A., al considerar que el signo “BLUE MEDICAL
para sentirte bien (Disefio)” fue solicitado para proteger servicios médicos, en donde el
término “MEDICAL” resulta genérico en relacion con dichos servicios y por ello no puede
otorgarse un derecho de exclusiva sobre él, siendo entonces que el elemento denominativo
preponderante es “BLUE” que le da la distintividad. En razon de lo anterior, el cotejo
marcario se debe realizar entre éste y el signo inscrito “MEDICALL”, el cual no cuenta con
traduccion aunque se considera evocativo. Concluye la Autoridad Registral que los signos en
conflicto no guardan suficientes semejanzas a nivel grafico, fonético e ideoldgico, por ello el
riesgo de causar confusion en el consumidor es inexistente, dado lo cual no existe argumento

para rechazar su registro.

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la empresa opositora manifiesta que el
Registro realiz6 su analisis desmembrando el signo pretendido y cotejando solo una parte de él

con la marca de su representada, siendo que atn cuando la palabra “MEDICAL” no puede ser
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apropiada por terceros, lo cierto es que estd presente al igual que “BLUE”, por lo que, en
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, no puede
realizarse el cotejo sin considerar ambas. De este modo, afirma la recurrente, es evidente que
entre los signos existe similitud gréfica, fonética e ideoldgica, siendo que el propuesto
contiene integramente al inscrito, en donde la unica diferencia es el elemento “blue”, el cual
podria considerarse como una variante del servicio que ya presta la marca registrada. Agrega
el apelante que el signo propuesto pretende proteger servicios médicos, los cuales pertenecen
al mismo sector que los ya protegidos por su marca, por lo tanto se comercializan mediante los
mismos canales y pueden confundir al consumidor y generar un riesgo de asociacién, siendo
que al tratarse de servicios relacionados con la salud debe hacerse un andlisis mas riguroso.
En razdn de dichos alegatos solicita se revoque la resolucion venida en Alzada, se declare con

lugar su oposicion y se rechace la solicitud del registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES
ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El articulo 8 de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningun signo podra
ser registrado como marca, cuando ello afecte algun derecho de terceros, esto es, que no es
susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en tramite de
registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios, o que puedan ser
relacionados, y si tal similitud entre signos o productos, pueda causar confusién en el publico

consumidor.

El articulo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto
Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las
semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el inciso b) el cual exige que en el
examen de marcas que tienen radicales genericos o de uso comun el analisis se debe centrar

en los elementos no genéricos o distintivos.
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Asi las cosas, tal como expreso la Autoridad Registral, en aplicacion del citado inciso b), en
este caso el cotejo debe centrarse en los términos “BLUE” de la propuesta y “MEDICALL”
de la inscrita, las cuales son totalmente disimiles, siendo que a pesar de estar contenida esta
ultima en la solicitada, los elementos adicionales que se han agregado logran crear la
suficiente distintividad para evitar que se produzca un riesgo de confusion en el consumidor,
ya que globalmente los signos puedan ser facilmente distinguidos y por ello deben rechazarse

los alegatos de la parte recurrente.

Por lo expuesto, se declara sin lugar el Recurso de Apelacion planteado por la Licenciada
Giselle Reuben Hatounian, en representacion de la empresa LHS LATAM HEALTH
SOLUTION HOLDINGS S.A. y en consecuencia se confirma la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, diecinueve

segundos del veintisiete de agosto de dos mil catorce.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIiA 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, que es Ley No.
8039 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, SE DECLARA SIN LUGAR el
Recurso de Apelacion planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en
representacion de la empresa LHS LATAM HEALTH SOLUTION HOLDINGS S.A., en
contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas,
cincuenta y cinco minutos, diecinueve segundos del veintisiete de agosto de dos mil catorce, la

cual en este se confirma para que se admita el registro del signo “
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“ Blue Medical
S ”, solicitado por la empresa ASITENCIA GLOBAL

GCR, S.A. Se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta

resolucion que se dejardn en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el
expediente a la Oficina de origen.-NOTIFIQUESE.

Norma Urena Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES

Oposicion a la Inscripcién de la marca
- TG: Inscripcién de la marca
- TNR: 00:42.38
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