TRIBUNAL

REGISTRAL y‘

ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0018-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA “EUROAGRO”
EUROSEMILLAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-3091)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0095-2022

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

horas con treinta y ocho minutos del once de marzo de dos mil veintidos.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por el licenciado Roberto
Enrique Cordero Brenes, abogado, cédula de identidad 1-1166-0540, vecino de
San Rafael de Escazu, San José, en su condicion de apoderado especial
administrativo de la compafiia EUROSEMILLAS S.A., organizada y existente bajo
las leyes de Costa Rica, con cédula juridica 3-101-102327, domiciliada en San José,
Curridabat, distrito Sanchez, frente a la parada de buses del costado norte de
Walmart, casa con portones color negro, en contra la resolucién dictada por el
Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:21:26 horas del 02 de noviembre de
2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, el licenciado
Roberto Enrique Cordero Brenes, de calidades indicadas y en su condicion de
apoderado especial administrativo de la compafilia EUROSEMILLAS S.A., solicito
la inscripcion de la marca EUROAGRO en clase 1 internacional, para proteger y
distinguir “Productos quimicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura;
resinas artificiales y sintéticas, en forma de polvo, liquido y pasta y como abonos

para las tierras.”

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolucion de las 14:21:26 horas del 02
de noviembre de 2021, deneg? la solicitud del signo marcario pedido EUROAGRO
para la clase 1 internacional, en virtud de determinar su inadmisibilidad de
conformidad con el articulo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas, por considerar que
se compone de términos engafiosos y carentes de distintividad en relacion con los
productos que se pretenden proteger y comercializar, pues aunque es una sola
palabra hace pensar que los productos son para la tierra y agricultura, y que

provienen de Europa.

Inconforme con lo resuelto Roberto Enrique Codero Brenes, en su condicion de
representante de la compafiia EUROSEMILLAS S.A., apela lo resuelto por el
Registro, y solicita se revoque la resolucién denegatoria, para lo cual argumenta:

1. Que el término EURO no refiere al lugar de procedencia de los productos,
sino que es un enlace con el grupo de interés econémico, ya que su
representada forma parte de una misma unidad empresarial, conformada por
EUROSEMILLAS SOCIEDAD ANONIMA y EURORGANIC SOCIEDAD

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electronico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL 11 de marzo de 2022

REGISTRAL y‘ VOTO 0095-2022

ADMINISTRATIVO Pagina 3 de 11

ANONIMA, por lo que el término EURO de la marca hace alusion al vocablo
comun de las compafias, que ademas importan semillas de Europa.

. No puede separarse la marca, esta compuesta por la palabra EURO junto
con el término AGRO, no resulta engafiosa ni carente de distintividad, mas
bien la distinguen y la describen de forma adecuada. EURO no puede ser
visto de forma aislada, es parte del conjunto.

. Ya se encuentra inscrita la marca EUROSEMILLAS, registro 2016-004476,
y el nombre comercial, registro 2016-004475. Asi como las marcas
EUROAGRO CALCIUM, registro 2021-003089 y EUROAGRO PASTOL
2021-003090, que ya estan inscritas.

. Asimismo, en la solicitud de la marca EUROAGRO PHOSFY-K, solicitud
2021-0003088, que inicialmente fue rechazada por resolucion de las
15:57:32 horas del 21 de julio del afio en curso, una vez recurrida el Registro
declaré con lugar la revocatoria y admitio la marca para inscripcion.

. Lamarca propuesta EUROAGRO no viola los derechos de consumidores, no
es engafiosa ni carente de distintividad, perfectamente pueden ser asociados
al grupo empresarial que es reconocido en el pais, y forma parte de la
estrategia de produccién y comercializacion de su representada. Cita votos
0596-2013 y 0016-2018 del Tribunal Registral Administrativo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no

advierte hechos con tal caracter, que sean relevantes para el dictado de la presente

resolucion.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo

de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que

causen nulidades, invalidez o indefension que sea necesario sanear.
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CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Debemos referirnos a la naturaleza
y elementos del andlisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una
interpretacion e integracion global de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en
adelante Ley de marcas), cuyo objeto de proteccion esta definido en su articulo 1°
de la siguiente manera:
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...

La finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que
ayuden a distinguir productos o servicios dentro de los usos normales del comercio,
dentro de las cuales se encuentran las marcas que conforme al articulo 2 se define
como:
Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos
suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios

a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Dentro del analisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador
valorar las condiciones intrinsecas y extrinsecas del signo en calificacion, a efectos
de determinar una eventual infraccion a lo dispuesto en los articulos 7 y 8 de la
citada Ley, y en el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la
inscripcion por motivos intrinsecos, que derivan de la relacion existente entre la

marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger.
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Para el caso concreto, resultan de interés los motivos intrinsecos contenidos en el
articulo 7, de acuerdo con esta normativa, un signo marcario es inadmisible por
razones intrinsecas cuando pueda causar engafio o confusion en el consumidor
sobre sus cualidades (inciso j) y cuando carece de la suficiente aptitud distintiva
respecto del producto o servicio al cual se aplica (inciso g). En ese sentido, deviene
necesario analizar la relacion existente entre la marca y los productos o servicios
que se pretende proteger, ya que puede ser descriptivo o engafioso y ello hace que
no posea la distintividad requerida para poder ser identificado e individualizado,
porque podria causar confusion en el consumidor, lo que conlleva necesariamente
a que se impida su registracion. Asimismo, cuando el signo marcario propuesto
califique o refiera en forma directa a caracteristicas o cualidades que presenta o
podria presentar el producto o servicio que se pretende proteger y comercializar. De
ello, se desprende que la distintividad de una marca respecto de los productos que
vaya a proteger se debe determinar en funcion de su aplicacion a estos, de manera
tal que cuanto mas genérico o descriptivo sea el signo respecto a los productos,

menos distintivo sera.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad
Intelectual, en el sentido que no debe autorizarse la registracion del signo propuesto
EUROAGRO en clase 1 internacional, toda vez que contraviene lo dispuesto por
los incisos g) y j) del articulo 7 de la Ley de marcas y puede sumarse a ellos el inciso
d), ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrinsecas, no pueden
registrarse como tales, aquellas que Unicamente contengan elementos que califican
o describen alguna caracteristica del producto o servicio de que se trata, toda vez
gue lo que se impide es la autorizacion de aquellos signos que resulten descriptivos
de los productos o servicios amparados, en este sentido es Util resaltar lo que la

doctrina ha sefialado al respecto:
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“... el poder o caracter distintivo de un signo es la capacidad intrinseca que
tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal caracter el signo
gue se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre
de lo que se va a identificar o de sus caracteristicas... Cuanto mayor sea la
relacion entre la marca y lo que distingue, menor sera su poder distintivo. Asi,
los signos de fantasia son los mas distintivos. En la medida en que evocan al

producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de

ese caracter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan

irreqistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot,
4ta Edicion, Buenos Aires, 2002, p.p 107 y 108). (el subrayado no es del

original).

Como puede apreciarse, el empleo de la denominacion EUROAGRO en conjunto
con los productos que se desean proteger en la clase 1 internacional, sea:
“productos quimicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas
artificiales y sintéticas, en forma de polvo, liquido y pasta y como abonos para las
tierras.” le proporciona al consumidor una idea directa, clara y precisa de que el
producto esta dirigido a la agricultura (labores de la tierra) debido al empleo de la
estructura gramatical AGRO que, si bien no es engafoso respecto de esa actividad
a la que se dirigen los productos, no le proporciona ninguna distintividad ya que
efectivamente los productos son de esa naturaleza, por ende, es descriptivo, y no

distintivo como lo prevé la legislacion marcaria.

Por otra parte, con relacion al empleo de la palabra EURO, esta podria hacer alusion
a que el producto es de origen europeo, lo cual es dable, sin embargo, esa
particularidad contenida en la propuesta seria de mera informacién, pero tampoco

le proporciona la distintividad requerida o necesaria al signo propuesto. Ahora bien,
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el problema surge cuando se hace uso de un aditamento como el empleado y no se
indica que el producto es de dicha procedencia geogréfica, lo cual conlleva a que el
denominativo se torne engafioso para el consumidor quien, como se indicé
anteriormente, podria deducir del signo propuesto que los productos destinados a
la agricultura provienen o son originarios de Europa, por consiguiente le proporciona
una caracteristica o condicion al producto que podria no ser cierta, lo que conlleva
a su inadmisibilidad, y en este punto el propio apelante reconoce que lo que traen
de Europa son solo semillas, por lo que queda claro que los productos a proteger

no provienen del indicado continente.

En este sentido, no podriamos considerar que la frase empleada EUROAGRO en
Su conjunto posea la carga distintiva necesaria para ser susceptible de registracion.
Es importante destacar que, si bien es cierto, la afirmacién de que un signo pueda
ser descriptivo y engafioso a la vez pareciera ser contradictoria, en el caso concreto
resulta aplicable y ajustada a la realidad del signo solicitado EUROAGRO dada su
conformacién gramatical, circunstancia que como se indicé anteriormente no le

proporciona distintividad alguna al signo propuesto.

Asimismo, debemos recalcar que la marca EUROAGRO efectivamente ha sido
valorada en su conjunto, el hecho de fraccionarla es una situacibn meramente
técnica explicativa que realiza el operador juridico a efectos de dar a conocer al
solicitante el o los motivos por el cual no procede la inscripcién, y el por qué recae
en la causal de inadmisibilidad contemplada en la Ley. Obsérvese, que con su sola
apreciacion EUROAGRO se puede deducir que el signo hace alusion a un producto
gue contempla dos caracteristicas o condiciones particulares EURO que lo remonta
a un lugar de procedencia y AGRO que lo inserta dentro de la naturaleza propia de

productos dirigidos a la agricultura, sin hacer ningun esfuerzo mental, y de esa
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misma manera sera percibido por el consumidor. Debe tener presente la solicitante
que el hecho de unir dos palabras, que ademas son facilmente identificables, no
necesariamente conlleva a la obtencion de la distintividad requerida para ser inscrita

una marca.

Asi las cosas, estima este Tribunal que no resulta posible autorizar el registro del
signo pretendido, ya que como se explicé supra, dentro de las marcas inadmisibles
por razones intrinsecas, no pueden registrarse como tales aquellas que describen
los productos que se pretenden distinguir y menos aun las que resultan engafiosas

al consumidor.

Con respecto a los agravios planteados por la apelante, no son de recibo para este
organo de alzada, puesto que no aportan elementos que permitan una valoracion
diferente a la que ya realiz6 el Registro; como ya se ha indicado, el signo fue
analizado en su conjunto, demostrandose que el término “EURO” y “AGRO” en su
conjunto no contienen la distintividad necesaria para obtener proteccion registral, ya
gue como se determind dicho concepto “EURQO” se define dentro del conocimiento
como si fuese proveniente de “Europa” y “AGRQO” derivado o relacionado a la tierra,
en consecuencia contraviene las disposiciones contenidas en el articulo 7 incisos

d), g) y ) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

Por otra parte, en cuanto al sefialamiento de que el término EURO no deviene del
lugar de procedencia de los productos, sino que lo que se desea es enlazar con el
grupo de interés econdmico, conformado por las compafias EUROSEMILLAS
SOCIEDAD ANONIMA y EURORGANIC SOCIEDAD ANONIMA. Al respecto, este
Tribunal estima importante sefialar al apelante que el hecho de que las compafiias

que conforman el grupo interés economico utilicen el término EURO en su
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conformacion gramatical no conlleva a que el signo marcario propuesto
EUROAGRO que contempla esa condicion o caracteristica cumpla con los
requisitos que establece nuestra legislacion para obtener proteccién registral, debe
recordar el apelante que la inscripcion ante el Registro de Personas Juridicas, el
cual protege una entidad mercantil, difiere del halo de proteccion que rige para la
materia en cuanto a las inscripciones y derechos de marcas ante el Registro de la
Propiedad Intelectual, que en su génesis protege “Cualquier signo o combinacion
de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de
otra, ...”, en ese sentido, el proceso de calificacién que rige la materia y debe aplicar
el operador juridico a la hora de realizar su estudio es sobre el contenido de los
articulos 7 y 8 de la Ley de marcas. Razén por la cual sus argumentaciones no son
de recibo al no resultar vinculante para el Registro de la Propiedad Intelectual el
hecho de que se encuentre inscrita una persona juridica con un nombre similar al

solicitado.

Respecto de la jurisprudencia incorporada por la recurrente, como sustento de sus
alegatos se debe indicar que no puede ser de aplicacion al caso bajo examen, ya
gue cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de
calificacion registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guias
mas no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la

administracion registral.

Finalmente, cabe indicar a la apelante que el hecho de que existan signos inscritos
iguales o semejantes, 0 en su defecto procesos pendientes o en tramite de
inscripcion, no da merito para que se inscriban signos que no superen el filtro de
calificacion registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, ello

aunado a los alcances del principio de independencia marcaria, el cual prevé que
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cada signo ingresado a la corriente registral debe ser analizado de manera
independiente, bajo determinados criterios y conforme a su propia naturaleza vy fin,
razonamientos que cada dia son depurados y prevén un mayor control en aras de
no lesionar los derechos inscritos y a los consumidores, ajustandose dicha actividad
ejercida por el operador juridico al contenido del articulo 1 de la Ley de rito, asi como
del articulo 11 de la Ley General de la Administracion Publicay 11 de la Constitucién

politica. Razén por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos
se declara sin lugar el recurso de apelaciéon planteado en contra de la resoluciéon

final venida en alzada, la cual se confirma en todos sus extremos.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso
de apelacién interpuesto por el licenciado Roberto Enriqgue Cordero Brenes, en
su condicion de apoderado especial administrativode la compaiiia
EUROSEMILLAS S.A., en contra la resoluciéon dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual a las 14:21:26 horas del 02 de noviembre de 2021, la que en
este acto SE CONFIRMA, denegandose la solicitud de inscripcion de la marca de
fabrica y comercio EUROAGRO en clase 1 de la nomenclatura internacional. Sobre
lo resuelto en este caso, se da por agotada la via administrativa de conformidad con
los articulos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos
de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto
Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejara en
los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina

de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.
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