TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0463-TRA-PI

Oposicion a solicitud de la marca de fabrica y de comercio “LINK” (DISENO)
COMPANIA NUMAR S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9792-2011)

Subcategoria: Marcas y otros signos

VOTO No. 0826-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cincuenta y

cinco minutos del dos de julio de dos mil trece.

Recurso de apelacion interpuesto por la Licenciada Guiselle Reuben Hatounian, abogada,
vecina de Escazu, titular de la cédula nimero 1-1055-703, en su condicion de apoderada
especial de la empresa COMPANIA NUMAR S.A, en contra de la resolucién dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y cuatro minutos con treinta y

siete segundos del treinta de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el
diez de octubre de dos mil once, la Licenciada Guiselle Reuben Hatounian, en su condicién
de apoderada especial de la COMPANIA NUMAR S.A, solicit la inscripcion de la marca de

fabrica y de comercio, bajo el disefio:
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Para proteger y distinguir en la Clasificacion Internacional de Niza, las siguientes:

Clase 06: “Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccién metélicos;
construcciones transportables metalicas; materiales metalicos para vias férreas; cables e
hilos metalicos no eléctricos; articulos de cerrajeria y ferreteria metélicos; tubos y tuberias
metalicos; cajas de caudales; productos metalicos no comprendidos en otras clases;
minerales metaliferos.”

Clase 16: “Papel, papel aluminio, carton y articulos de estas materias no comprendidos en
otras clases; productos de imprenta; material de encuadernacion; fotografias; articulos de
papeleria; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para uso doméstico; material para artistas;
pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de
instruccién o material didactico (excepto aparatos); materias plasticas para embalar (no
comprendidas en otras clases); bolsas plasticas para sandwich; bolsas plasticas para basura
vy uso en general; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.”

Clase 21: “Utensilios pequefios y recipientes portatiles para la casa y la cocina, uso
domeéstico y culinario, (que no sean de metales preciosos ni chapados), envases de todo tipo,
peines y esponjas; cepillos, (con excepcion de pinceles), materiales para la fabricacion de
cepillos; instrumentos y materiales de limpieza; lana de acero; vitura de hierro, vidrio en
bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construccidn); articulos de cristaleria, porcelana

y loza no comprendidos en otras clases.”

SEGUNDO. Que mediante la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a

las quince horas treinta y cuatro minutos con treinta y siete segundos del treinta de marzo de
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dos mil doce, resolvio: “(...) Rechazar parcialmente la solicitud de inscripcion del signo en

andlisis, respecto a la clase 06 y 21 internacionales. (...)".

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de
la Propiedad Industrial el veintisiete de abril de dos mil doce, la Licenciada Guiselle Reuben
Hatounian, en representacion de la COMPANIA NUMAR S.A, interpuso recurso de

revocatoria con apelacidn en subsidio en contra de la resolucidn antes referida.

CUARTO. Que a la substanciacién del recurso presentado 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, dictdndose esta
resolucion fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contd

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

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS. Previo a emitir nuestras
consideraciones de fondo es importante destacar que el cotejo marcario realizado por este
Organo de alzada, se realizara con relacion a la marca de fabrica LINK BELT, bajo registro
N° 54935, en clase 06 internacional, propiedad de LINK BELT CONSTRUCTION
EQUIPMENT COMPANY, LP, LLLP, con el fin de analizar la semejanza entre los signos,
como ademas la relacion existente entre los productos que se pretenden comercializar, en

resguardo de los titulares, comerciantes y los consumidores.

Ahora bien, en cuanto a la marca propuesta “LINK (DISENO)” solicitada por la empresa
MERCADEO UNIDO S.A, cabe sefialar que la misma fue transferida a la COMPANIA
NUMAR S.A, y siendo que los registros nimeros 130667 y 202509 también son propiedad de
esta titular su cotejo no procederia. Por otra parte, respecto de la marca de comercio LINK

VOTO No. 0826-2013 Pagina 3



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

(figurativa), registro N° 130588, en clase 21 internacional, inscrita el 13 de diciembre de 2001
y vigencia al 13/12/2011 propiedad de CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, tal y como
se desprende de la certificacion visible a folio 5 del expediente le opero la caducidad, y en este
sentido no procederia su cotejo en virtud de que no habria impedimento para que se le otorgue

proteccion registral a la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como

hecho probado de relevancia para la resolucidn de este proceso, el siguiente:

= Que la marca de fabrica “LINK - BELT” se encuentra inscrita bajo el registro nimero
54935, en clase 16 de la Clasificacion Internacional de Niza, propiedad de la empresa
LINK-BELT CONSTRUCTION EQUIPMENT COMPANY LP, LLLP, inscrita
desde el 25 de enero de 1979 y vigencia hasta el 25 de enero de 2019. (doc. v.f 11y 12)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte

hechos de tal caracter para el dictado de la presente resolucion.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial
resolvid rechazar parcialmente la solicitud de inscripcion de la marca “LINK (DISENO) con
relacién a las clases 06 y 21 internacional, en virtud de que corresponde a una marca
inadmisible por derechos de terceros, tal y como se desprende de su analisis y cotejo con las
marcas inscritas, en virtud de que protegen productos directamente relacionados en las clases
solicitadas, tal similitud podria causar confusion en los consumidores al no contener la
distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas; lo que estaria afectando
no solo su derecho de eleccion, sino que ademas socavando el esfuerzo de los empresarios por
distinguir sus productos a traves de los signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a

través de su inscripcion.
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Por su parte, la empresa apelante en su escrito de agravios a grosso modo manifestd que su
representada y empresas del mismo grupo de interés econémico a Grupo Numar, tiene marcas
inscritas y en proceso de inscripcion a su nombre, por lo que cuenta con un interés legitimo
sobre de la Marca LINK, la cual cumplen con los requisitos necesarios exigidos por nuestra
legislacion para que la marca “LINK” en clase 06, 16 y 21 sea inscrita. Ademas la marca
solicitada por su representada si contiene elementos de novedad y distintividad registral. La
marca LINK que significa en espafiol (entrelazo), corresponde a una denominacién general
gue no se podria reservar el uso de dicha denominacion. Del anélisis fonético, denominativo,
ideoldgico y visual realizado por mi representada, se puede determinar y concluir que la marca
solicitada por mi representada LINK (DISENO) si califica para ser registrada, y coexistir
registralmente con la marca LINK-BELT, no solo porque ambos tienen elementos que los
diferencia entre si y los hace novedosos, sino que también ambas se encuentran dirigidas a
consumidores distintos en el mercado. En este caso, estamos en presencia de una
denominacién genérica y de uso comdn, como lo es la denominacién registrada y la presente
solicitud LINK a nombre de mi representada, por lo tanto no debe de existir prohibicién para
que dicha marca no sea registrada, debido a que si contiene elementos distintivos y novedosos
para coexistir en el mercado, como en el registro. Con relacion a la marca LINK (DISENO)
registro ndmero 130588, cuyo titular es Central American Brands, Inc, en clase 21

internacional, no existe riesgo debido a que el citado registro se encuentra caduco.

Por otra parte, respecto al registro LINK (DISENO) nimero 202509 propiedad de la
Compafiia Numar S.A, en clase 16 internacional, no existe riesgo de confusion con relacion a

la solicitada debido a que el 13 de diciembre de 2011, mediante anotacion namero 75970, se

present6 solicitud de cesion de la marca LINK (DISENO) en clase 06, 16 y 21 nimero 2011-
9792 de Mercadeo Unido, S.A a favor de Compaiiia Numar S.A, el cual quedo debidamente

asentado y anotado el 30 de enero de 2012. Con relacion a la marca LINK (DISENO) en clase
16, no existe ningun conflicto, debido a que se trata de una marca del mismo grupo econémico

de mi representada, ademas que ya se encuentra inscrita bajo la misma razén social. Por lo
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anterior solicita se revoque la resolucion de alzada, para que se continte con el trdmite de

inscripcion correspondiente.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Previo a referirnos al fondo del presente
estudio, es importante para este Organo de alzada, indicar que para que prospere el registro de
un signo marcario este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto,
gue es cuando entre dos o mas signos, se presentan similitudes gréficas, fonéticas o
conceptuales, que hace surgir el riesgo de confusidon entre ellos, sea de caracter visual,
auditivo o ideoldgico. Al respecto cabe mencionar que “La semejanza fonética se centra en el
parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresion verbal (PERLEN es semejante a
PERLEX). La semejanza grafica se refiere a la expresion visual de los signos y la semejanza
conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que
suponen (p. ej., CASA y Mansion)”. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas,
Primera Edicién, CIVITAS Ediciones, Espafia, 2002, pag. 282).

Por lo anterior, podriamos decir, que con el cotejo grafico se verifican las similitudes que
pueden provocar una confusion visual, tales como las semejanzas ortogréaficas o las graficas.
Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideoldgico se tiene
en consideracion el significado intrinseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no
presentan similitud grafica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma

cosa.

Como consecuencia de lo sefialado en lineas atras, resulta importante decir, que el cotejo
marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda
ocasionar en los consumidores la falsa creencia, via asociacion mental, de que los productos o
servicios protegidos por unos y por otros, tiene un mismo origen 0 una misma procedencia
empresarial, lo que podria constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen
haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa
Optica, podriamos sefalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un
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signo a la individualizacién de su producto o servicio, y por el innegable derecho del

consumidor a no ser confundido.

En este sentido, cotejando los signos inscritos tal y como lo establece el inciso a) del articulo
24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo nimero
30233-J del 20 de febrero del 2002, observa este Tribunal, que entre las marcas “LINK
(DISENO)” y la marca “LINK- BELT” ambas dentro de la clase 06 internacional, advierten
una similitud grafica, dado que el término LINK contenido en ambas denominaciones no solo
es idéntico, sino que ademas es su eje central en virtud de que es la palabra que mas sobresale
en la propuesta, por lo que ello provoca que a nivel auditivo los signos se escuchen de manera
similar, sin que el término BELT que utiliza la marca inscrita constituya un elemento que le
proporcione esa distintividad necesaria, respecto del signo propuesto, maxime, que ambas
pretenden la proteccion y comercializacion del mismo tipo de productos de la clase 06

internacional.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que pese a que el disefio solicitado por la COMPANIA
NUMAR S.A, es un disefio mixto, sea, compuesto por el término “LINK” y una grafia
compuesta por un circulo y un rectangulo, utilizando para ello los colores negro, rojo,
amarillo, morado y verde, no es un elemento que le proporcione la distinvidad requerida, en
virtud de que como se indicé lineas arriba su actividad mercantil de desenvolveria dentro de
un mismo sector comercial que la marca inscrita, y los consumidores podrian asumir que se
trata de los mismos productos que comercializa el signo inscrito, lo cual evidentemente

impide su coexistencia registral.

Por lo anterior, este Tribunal concluye que efectivamente los signos contrapuestos no pueden
coexistir registralmente al contravenir lo que dispone el articulo 8, inciso a) de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, y en este sentido procede su rechazo con relacién a la clase
06 internacional solicitada.
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Con relacién a la solicitud del signo propuesto “LINK (DISENO)” para las clases 16 y 21
internacional, y en un segundo plano, conforme al principio de especialidad que consagra el
articulo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pueden existir en el mercado
signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disimiles, situacion
que tal y como se desprende de los autos (doc v f. 1 y 11 del expediente) se ajusta al caso bajo
examen, dado que los productos que comercializar la empresa LINK BELT
CONSTRUCTION EQUIPMENT COMPANY, LP, LLLP en clase 06 internacional se
encuentran dirigidos a ferreterias o empresas dedicadas a la construccion, mientras que los que
solicita la COMPANIA NUMAR S.A, en clase 16 internacional, pretende la proteccion y
comercializacion de articulos relacionados con materiales para librerias (educacion), asi como
de articulos de oficina, y los de clase 21 internacional pretende la proteccion de productos
relacionados con utensilios de cocina y productos para limpieza del hogar, entre otros, por lo
que se evidencia que no existe identidad entre los producto de la marca inscrita con respecto a
la solicitada, los cuales se encuentran dirigidos a diferentes sectores del mercado, y en razon
de ello no podria existir riesgo de confusion para el consumidor medio ya que a pesar de ser
signos similares los productos a proteger son diferentes y por esto el proceso de inscripcion

puede continuar.

Por las consideraciones expuestas por este Organo de alzada, se declara parcialmente con
lugar el recurso de apelacion presentado por la Licenciada Guiselle Reuben Hatounian,
apoderada especial de la empresa COMPANIA NUMAR S.A, en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y cuatro minutos
con treinta y siete segundos del treinta de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se revoca
para el Registro continte con el tramite e inscripcion de la solicitud de la marca de fabrica y
comercio “LINK (DISENO)” en las clases 16 y 21 internacional de la nomenclatura

internacional de Niza, si otra circunstancia no lo impide.
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara parcialmente con lugar el
recurso de apelacion presentado por la Licenciada Guiselle Reuben Hatounian, apoderada
especial de la empresa COMPANIA NUMAR S.A, en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y cuatro minutos con treinta y
siete segundos del treinta de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se revoca
parcialmente para el Registro continte con el tramite de inscripcion de la solicitud de la marca
de fabrica y comercio “LINK (DISENO)” en las clases 16 y 21 internacional de la
nomenclatura internacional de Niza, si otra circunstancia no lo impide. Previa constancia y
copias de esta resolucion 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

Kattya Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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