TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1063-TRA-PJ-

Gestion Administrativa

SIA ABRASIVES HOLDING AG., apelante

Registro de Personas Juridicas (Exp. de origen RPJ 073-2011)

VOTO N°543-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas quince

segundos del quince de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelacion interpuesto por la Licenciada Maria del Pilar Lopez Quirés, mayor,
casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad ndmero uno-mil sesenta y
seis seiscientos uno, en su condicién de apoderada especial de la empresa SIA ABRASIVES
HOLDING AG, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza en contra de la
resolucion emitida por la Subdireccion del Registro de Personas Juridica, a las ocho horas veinte

minutos del doce de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado a la Direccion de Personas Juridicas, el
veintiocho de setiembre de dos mil once, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, abogado,
titular de la cédula de identidad uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, apoderado
especial de la sociedad SIA ABRASIVES HOLDING AG, solicita la inmovilizacion de los
asientos registrales de la inscripcion de la sociedad SIA ABRASIVOS DE COSTA RICA
SMG S.A, inscrita bajo el tomo dos mil nueve( 2009) asiento doscientos cuatro mil trescientos
cincuenta y ocho (204358), ya que su representada posee las marcas “SIA” registro N°115363 en
clase 3, SIA registro N° 115365, SIA registro N° 115364 debidamente inscritas en el Registro de
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la Propiedad Industrial de nuestro pais, ademas de ser marcas famosas, toda vez que conforme al
numeral 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede inscribirse en el Registro
de Personas Juridicas ninguna sociedad que lleve en su razon social una marca registrada

previamente a nombre de un tercero.

SEGUNDO. Que en resolucion dictada por la Subdireccion del Registro de Personas Juridicas, a
las ocho horas veinte minutos del doce de octubre de dos mil once, se resolvio, en lo que
interesa, lo siguiente: 1- Denegar la presente gestién administrativa incoada por el Licenciado
Edgar Zurcher Gurdidn, en calidad de apoderado especial de SIA ABRASIVES
INDUSTRIES AG, por no mediar error registral en la inscripcion del documento que motivo
el asiento del Diario doscientos cuatro mil trescientos cincuenta y ocho (204358) del tomo dos
mil nueve (2009).11. Archivar el presente expediente...”

TERCERO. Que la Licenciada Maria del Pilar Lopez Quirds, mediante escrito presentado en la
Direccion del Registro de Personas Juridicas, el veintinueve de octubre de dos mil doce, present6
recurso de apelacion contra la resolucién emitida por la Subdireccidn de Personas Juridicas, a las

ocho horas veinte minutos del doce de octubre de dos mil once.

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 indefensién 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 cont6 con el Organo Colegiado del 12 de
mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO
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PRIMERO. HECHOS PROBADOS: De interés para este asunto se tienen por probados los

siguientes hechos:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran registradas, las marcas “SIA” en
clases 3, 7 y 8 internacionales, las cuales fueron presentadas el 19 de Agosto de 1999 e inscritas
bajo los registros 115363, 115365 y 115364, todas a nombre de SIA ABRASIVES HOLDING
AG. Las mismas se encuentra vigentes hasta el 19 de Agosto de 2019 (Ver folios del 17 al 21).

2.- Que la marca SIA en clase 3 es para proteger “abrasivos, particularmente abrasivos

flexibles”.

3.- Que la sociedad SIA ABRASIVOS DE COSTA RICA SMG SOCIEDAD ANONIMA, fue
inscrita en el Registro de Personas Juridicas el 24 de Agosto de 2009 (Ver folio 13).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de tal naturaleza que deban ser
resaltados para la solucion del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACION DEL PROBLEMA: El conflicto
surge a partir de que el Registro de Personas Juridicas, rechaza la gestion presentada por el
representante de la empresa SIA ABRASIVES HOLDING AG por ser improcedente y no
mediar un error registral. Para tal efecto tom6 como fundamento el articulo 29 de la Ley de
Marcas y la Directriz D.R.P.J 003-2010 emitida por la Direccién de Personas Juridicas la cual
establece tres elementos esenciales a saber a) Que la razén o denominacién social incluya
literalmente una marca, b) que la marca incluida esté previamente inscrita ¢) Que el uso de la
razon o denominacion social que contenga la marca se preste o cause confusion, con el fin de

evitar riesgo de confusion.

La sociedad SIA ABRASIVOS DE COSTA RICA SMG S.A. constituyé su denominacion

libremente, en relacion con tales prohibiciones. Dentro del proceso registral de calificacion se
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determind, por parte del registrador, que lo solicitado no le afectaba la prohibicion del articulo
103 del Codigo de Comercio, toda vez que del analisis entre la denominacion social-marca,

considero6 que no le abarcaba la prohibicion contenida en el articulo 29 de la Ley de Marcas.

Por su parte el apelante argumenta, que hay una mala interpretacion de la norma del articulo 29,
y que con la denominacién social escogida si hay confusion con las marcas registradas. Agrega
que mediante la directriz D.R.P.J.003-2010 se logra establecer los parametros de de aplicacion
del articulo 29 de la Ley de Marcas, lo cual prohibe la inscripcion de una denominacién social
cuando incluya una marca registrada, siendo que en el presente caso el Registro realiza una
interpretacion errénea del numeral 29 citado, ya que la marca registrada SIA, estd basicamente
incluida dentro de la denominacién social, situacion que evidencia la actitud espuria de los

propietarios de dicha entidad social.

CUARTO. SOBRE LA FUNCION CALIFICADORA DEL REGISTRADOR. En la
materia registral, existen una serie de principios que norman y dan sustento a cada uno de los
actos que se realicen en esa funcion y uno de ellos es el Principio de Legalidad, establecido en
los numerales 11 de la Constitucién Politica y 11 de la Ley General de la Administracién
Pablica, que es la piedra angular del quehacer registral, que consiste en que los actos de la
administracion pablica deben fundarse en una norma vélida del ordenamiento juridico, y por
ende, el registrador debe adecuar su funcién calificadora, conforme se lo ordene o delimite el

ordenamiento juridico.

Consecuentemente, no cabe la objecion a la inscripcion de documentos alegando defectos
diferentes de los que se relacionen con los requisitos que exijan las leyes o los reglamentos, que
pueden serlo por la forma, por el fondo, o por la evidente contradiccion entre los datos que
constan de la informacidn registral, y los que se pretenden inscribir, tal y como lo precepttan los
articulos 1, 4 y 6 de la Ley sobre Inscripcién de Documentos en el Registro Pablico, No. 3883
del 30 de mayo de 1967 y sus reformas, de lo que se colige, que la funcion calificadora que lleva

a cabo el Registro, sea tanto formal como sustancial, exige que para su debida inscripcion, los
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documentos que se le presentan para tales efectos, deben cumplir necesariamente con los
requisitos formales y sustantivos establecidos por ley. Es por eso que, conforme al articulo 27 de
la citada Ley: “Para la calificacion, tanto el Registrador General como los tribunales se
atendrén tan sélo a lo que resulte del titulo, de los libros, de los folios reales, mercantiles o
personales, y en general de toda la informacion que conste en el Registro y sus resoluciones no
impediran ni prejuzgaran el juicio sobre la validez del titulo o de la obligacién, acto o contrato,

que llegare a entablarse .

QUINTO. EN CUANTO A LA FORMACION DE LA DENOMINACION SOCIAL. Con
fundamento en el marco competencial del examen de los documentos que son sometidos a
calificacion en el Registro de Personas Juridicas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
103 del Cddigo de Comercio: “La denominacion se formard libremente, pero debera ser distinta
de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusion; es propiedad
exclusiva de la sociedad e ird precedida o seguida de las palabras “Sociedad Anonima” o de su
abreviatura “S.A.”, y podra expresarse en cualquier idioma, siempre que en el pacto social se

haga constar su traduccidn al castellano... ” (Lo resaltado en negrilla no es del original).

De lo anterior se infiere que, la denominacion social de una persona juridica constituida, se
formaré libremente, debiendo ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que
no se preste a confusion. Asi, el funcionario registral, debe realizar un examen exhaustivo, tanto
desde el punto de vista ortogréfico y fonético, como ideoldgico, con el objeto de evitar la
identidad o similitud entre denominaciones o razones sociales inscritas con anterioridad en la
Seccion Mercantil del Registro de Personas Juridicas y, garantizar, que no existan dos 0 mas
personas juridicas con razones 0 denominaciones sociales idénticas o similares, analisis que debe
darse tomando en cuenta la composicion de todos los términos que la conforman, incluyendose
su aditamento, con el fin de que ese estudio comprenda en forma global, es decir, en conjunto y
en una sola unidad, todos y cada uno de los elementos o vocablos del que estd compuesta la

denominacion social previamente inscrita en dicho Registro.
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SEXTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha
de revocarse lo resuelto por el Registro de Personas Juridicas, por lo siguiente. El articulo 29 de

la Ley de Marcas establece:

“Una persona juridica no podra constituirse ni inscribirse en un registro publico con una
razon o denominacioén social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero,
cuando el uso de esa razon o denominacion pueda causar confusion, salvo que ese tercero

de su consentimiento escrito.”

Segun los hechos tenidos por probados, basados en las certificaciones constantes de folios 17 18,
21 a 22, 25 a 26, la empresa apelante ha forjado una familia de marcas cuyo elemento en comun
es la frase SIA y ya este Tribunal resolvié en el voto 581-2012 de la catorce horas del catorce de
junio de dos mil doce, en lo que respecta a la Directriz DRPJ 003-2010 lo siguiente:
”(...) Por su parte la Directriz DRPJ 003-2010 emitida por el Registro de Personas Juridicas
establece:
“El articulo supra citado establece tres presupuestos para su aplicacion:

a.- La marca debe estar previamente inscrita.

b.- La marca debe estar incluida literalmente en la razon o denominacion de la

entidad juridica.

c.- El uso de la razén o denominacién que contenga una marca debe prestarse a

confusion con ésta.”

Con dicha Directriz se consolida un marco de calificacion en el cual el registrador, ante casos
como el de analisis, ha de corroborar dos aspectos objetivos y uno subjetivo: los objetivos, que
la marca se encuentre registrada y que esté contenida de forma literal en la denominacién
social; el subjetivo, que dicho uso se preste a confusion. Sin embargo, confrontando la Directriz
con el articulo 29 de previa cita, considera este Tribunal que al exigirse que la marca esté
literalmente contenida en la denominacion social se esté extralimitando el Registro de Personas

Juridicas en sus potestades, ya que esta exigencia no la encontramos en ese numeral.
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El requisito de que la marca que se opone a la denominacion social se encuentre inscrita, se
deriva claramente de la letra de dicho articulo, lo cual es consecuencia logica de encontrarnos
actuando en sede de Registro, los Calificadores de Personas Juridicas tan solo podran efectuar
su labor respecto de marcas que se encuentren, efectivamente, registradas, sin que las marcas
meramente usadas puedan tener cabida en el marco de calificacion registral al cual han de
referirse a la hora de cotejar denominaciones sociales con marcas de comercio. Asimismo, el
requisito de que la denominacion social deba prestarse a confusion con la marca registrada
también es claro en el articulo 29. Pero, el requisito de que la marca ha de estar contenida de

forma literal en la denominacién social, impone una limitacion inexistente en la literalidad de la

norma, tal y como lo argumenta el apelante en su escrito de expresion de agravios ante este

Tribunal.

La norma indica que la denominacion social no podra incluir una marca registrada, pero no es
dable interpretar “inclusion” como “inclusion literal”, ya que lo que el precepto busca, es
evitar la confusion que puede darse al inscribir una denominacion social, de forma que se pueda
pensar que existe algun tipo de relacion o plena identidad entre la empresa que la usa con el
origen empresarial de los productos o servicios que se hacen distinguir con la marca registrada,
y esa confusion puede darse no solamente a través de la trascripcion literal de la marca en la
denominacién social, sino también cuando ésta se usa de forma en que pueda resultar
confundible por similitud, evocacion o transliteracion.

En el caso concreto, tal y como qued6 indicado con la interpretacion de la Directriz DRPJ-003-
2010, por parte de este Tribunal, se considera que existe relacion entre la marca SIA con la
denominacion social SIA ABRASIVOS DE COSTA RICA SMG S.A. El consumidor con alta
probabilidad pensara que la sociedad indicada es la titular de las marcas inscritas, las cuales
estan registradas desde el afio 1999, es decir diez afios antes de la inscripcion de la sociedad en
relacidn, y justamente el signo inscrito para la clase 3, protege productos abrasivos, término que

también esta incluido en dicha sociedad.
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De esta forma, la denominacion social fue inscrita en contraposicion con el articulo 29 de la Ley
de Marcas, porque claramente, no solo incluye el término “Sia”, sino ademas, luego de la marca,
incluye el nombre del producto sobre la cual la marca inscrita aplica (abrasivos). Esto genera que

el uso de esa razon social puede causar confusion.

Debe entenderse el articulo 29 de la Ley de Marcas en relacion con el articulo 1 de dicho cuerpo
normativo, que indica precisamente cual es la finalidad de dicha ley, la cual debe aplicarse en
una interpretacion teleoldgica de la misma. Al respecto el articulo primero de la Ley de Marcas

establece:

“ARTICULO 1.- Objeto

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. Igualmente, pretende contribuir a la promocion
de la innovacién tecnoldgica y a la transferencia y difusion de la tecnologia, en beneficio
reciproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnoldgicos, de modo que
favorezcan el bienestar socioecondémico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Ademas desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicacion efectiva
de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea
necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se

oponga y sea compatible con dichos tratados .

Con lo que queda claro que el articulo 29 debe interpretarse como una norma que busca proteger
los derechos e intereses legitimos de los titulares de las 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.
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Se protege no solo al titular de la marca sino también al consumidor, y se garantiza como indica
el parrafo final del articulo 1, la aplicacion efectiva de los compromisos establecidos en los
tratados internacionales vigentes. De esta forma debe interpretarse el articulo 29 en el sentido de
que el registro no podra inscribir sociedades que incluyan (total o parcialmente) el elemento
central de una marca registrada, en el tanto por la forma en que el consumidor interpretara dicha
razén social se pueda generar un riesgo de confusion, ya sea al consumidor o también al titular

de la marca inscrita.

Es claro que el elemento central de la marca inscrita es SIA, y este elemento se encuentra
incluida de forma integra y clara en la denominacion solicitada. Adicionalmente se inserta el
término “‘abrasivos” que es precisamente un producto expresamente incluido en la lista de
productos que protege una de las marcas inscritas, elementos que son suficientes para configurar
la existencia de una inscripcion que violenta la ley y por lo tanto debe ser inmovilizada. El
acatamiento de la ley es responsabilidad de todas las partes que intervienen en el proceso, desde
la asesoria notarial hasta la calificacion registral, todas las cuales deben de verificar que la
denominacién solicitada no genere riesgo de confusion con alguna marca registrada, de forma
que cuando se detecte una inscripcion en contravencion al articulo 29, el registro debera
inmovilizar la sociedad, cuya denominacion social se encuentre infringiendo una marca

registrada, como es la situacién del caso concreto.

Por lo tanto, la denominacién social SIA ABRASIVOS DE COSTA RICA SMG S.A., puede
generar un riesgo de confusion entre los agentes econémicos respecto de las marcas registradas a
nombre de la empresa. SIA ABRASIVES HOLDING AG. Visto lo anterior, 1o que procede es
el dictado de la inmovilizacion solicitada por la parte apelante, hasta tanto sea corregida la

inclusién de la marca registrada en la denominacion social.

SETIMO. 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
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Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de
octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto
Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la via administrativo.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara
CON LUGAR el recurso de apelacion interpuesto por la Licenciada Maria del Pilar Lopez
Quirds, en su condicion de apoderada especial de la empresa SIA ABRASIVES HOLDING
AG, en contra de la resolucion emitida por la Subdireccidn del Registro de Personas Juridica, a
las ocho horas veinte minutos del doce de octubre de dos mil once, la cual en este acto se revoca,
y en su lugar se ordena la inmovilizacion de la sociedad. SIA ABRASIVOS DE COSTA RICA
SMG S.A, titular de la cédula de persona juridica tres-ciento uno-quinientos ochenta y dos mil
quinientos treinta y ocho hasta que se corrija por los medios establecidos por Ley la inclusién de
la marca registrada SIA en su denominacién social. 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. NOTIFIQUESE.

Norma Urefa Boza

Pedro Daniel Suéarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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