TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0208-TRA-PI a‘
SOLICITUD DE INSCRIPCION DEL NOMBRE COMERCIAL ="HERer~
HTC HORMONE THERAPY S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-928

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO O202-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las diez horas con veintinueve minutos del veintiuno de noviembre de

dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por el senor
Jose Alberto Baldioceda Mendez, cedula de identidad 1-1335-0165,
vecino de San Jose, en su condicion de gerente con facultades de
apoderado generalisimo sin limite de suma de la empresa HTC
HORMONE THERAPY S.R.L., entidad costarricense, con cedula de
persona juridica 3-102-831313, domiciliada en la provincia de San
Joseé, Canton Escazu, Escazu, Los Anonos, quinientos metros este del
Restaurante Pizza Hut, en contra de la resolucion final dictada por el
Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:49:35 horas del 1 de
marzo de 2024.

Redacta la juez Norma Urena Boza.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 31 de enero de 2024
el senor Jose Alberto Baldioceda Méndez, de calidades conocidas vy

en la condicion indicada, solicito la inscripcion del nombre comercial
>

- ¥

STHERTYA para proteger y distinguir un establecimiento comercial

dedicado a ofrecer y brindar la prestacion de servicios medicos

generales, especialidades medicas y tratamientos esteticos. Ubicado

en la Provincia San José, Canton Escozu, Escazu, Los Anonos,

quinientos metros este del Restaurante Pizza Hut.

Luego del andlisis correspondiente, mediante resolucion final dictada
a las 10:49:35 horas del 1 de marzo de 2024 el Registro de la

Propiedad Intelectual, denego el signo solicitado por derechos de

SINERGIA
DENTAL

287586 y 287979, que presentan identidad grafica, fonetica e

terceros, al encontrarse inscritos los signos registros
ideoldogica y distinguen servicios y un giro comercial relacionado con

el giro del signo pretendido.

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la empresa HTC
HORMONE THERAPY S.R.L., interpuso recurso de revocatoria con

apelacion en subsidio y expreso en sus agravios lo siguiente:

1. Solicita limitar los servicios a proteger con el nombre comercial de
la siguiente manera: un establecimiento comercial dedicado a ofrecer
y brindar la prestacion de especialidades medicas en tratamientos

estéticos ubicado en la Provincia San José, Canton Escazu, Esc
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Los Anonos, quinientos metros este del Restaurante Pizza Hut.

2. El término SINERGIA, refiere a la accion de dos o mds partes que
concurren en forma efectiva, con el fin de obtener un resultado mds
beneficioso del esperado, que si se efectuara en forma separada; por
lo tanto, la marca de servicios y el nombre comercial inscritos,
resultan en la forma usual o corriente de un servicio, en el que las
partes contribuyen en forma eficiente con el proposito de generar un

resultado favorable respecto al servicio que se presta.

3. En aplicacion de lo resuelto por el Tribunal Registral Administrativo
en los votos: O02-2017 de las 9:05 horas del 12 de enero de 2017 vy
002-2017 de las 9:05 horas del 12 de enero de 2017, se desprende
que el nombre comercial solicitado cuenta con Lla suficiente
distintividad para proteger un establecimiento comercial dedicado a
ofrecer y brindar la prestacion de especialidades meédicas en
tratamientos esteticos, presenta diferencias a nivel grdfico, fonetico e

ideologico, respecto de la marca registrada SINERGIA DENTAL.

4. Los signos son diferentes, debido a que los signos inscritos

SINERGIA
DENTAL

es complemento de la palabra SINERGIA, el nombre comercial

contienen en su conformacion el termino DENTAL que

pretendido se conforma por el vocablo MEDICAL, adicional a la
palabra SYNERGYA, que en su conformacion se distingue por la letra
Y respecto a la | del téermino de los signos registrados. En cuanto al
punto de vista foneéetico, la palabra DENTAL, les aporta una percepcion
distinta al momento de su pronunciacion. A nivel grafico, el nombre

comercialy la marca de servicios inscritos, se distinguen debido a g
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en su conformacion presentan el disefo que asemeja un diente; por

otra parte, el nombre comercial propuesto es mixto y el diseno que lo
conforma, como los colores vibrantes y Wlamativos, hace que se
particularice de los signos inscritos y es claramente diferenciable por
el consumidor, asimismo este alude a la sinergia por el diseno de los
brazos unidos que presenta y con ello genera la idea del trabajo en

conjunto entre el doctor o medico y el paciente.

5. En aplicacion del principio de especialidad y segun la confrontacion
de los servicios de los signos en conflicto, se determina que los
brindados por un dentista/odontologo, difieren de los proporcionados
por un doctor/medico, ademds esas profesiones se cursan en carreras
diferentes y sin ser un complemento una de otra para ejercer esas

profesiones.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal
enlista como hechos con tal cardcter, relevantes para lo que debe ser
resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran
inscritos a nombre de Luis Daniel Rodriguez Campos, los siguientes

signos:

SINERGIA

DENTAL registro 287979, inscrita
desde el 30 de abril de 2020, vigente hasta el 30 de abril de

1. Marca de servicios

2030, para proteger servicios odontologicos, de ortodoncia,
endodoncia y todo tipo de tratamientos dentales, en clase 44

internacional (folios 45 y 46 del expediente principal).

SINERGIA
DENTAL

2. Nombre comercial registro 287586, inscrit
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desde el 20 de abrilde 2020, para proteger un establecimiento
comercial dedicado a brindar servicios odontologicos,
ortodoncia, endodoncia y todo tipo de tratamientos dentales,
ubicado en Alajuela, Ciudad Quesada, San Roque, Urbanizacion

La Colina casa 9 (folios 47 v 48 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este
Tribunal no advierte hechos que con tal cardacter sean de relevancia

para el dictado de la presente resolucion.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto
administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus
elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefension
gue sea necesario sanear. Sin embargo, cabe advertir que revisado el
expediente se ha determinado que en la resolucion recurrida a folio
26, pdrrafo primero, en el considerando sexto denominado “SOBRE
LO QUE DEBE SER RESUELTQO?”, cita los incisos a) y b) del articulo 8,
como los apartados que se transgreden al pretender inscribir el
nombre comercial solicitado, lo cual no guarda coherencia entre el
contenido de la prevencion y los fundamentos de la resolucion de
denegatoria; a pesar de ello, observa este 6rgano, que tal error no
afecta el contenido de la resolucion y tampoco se configura violacion
al debido proceso, ya que se trata de un error material que contrasta
con toda la argumentacion y razonamientos existentes a lo largo de
toda la parte considerativa y dispositiva, por lo que se continua con el

andlisis del signo solicitado por no incurrir en ningun tipo de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS
SIMILITUDES ENTRE SIGNOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El articul
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2 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signhos Distintivos (en adelante

Ley de marcas), define al nombre comercial como:
Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una

empresa o un establecimiento comercial determinado.

Con relacion a la marca el articulo antes citado la conceptualiza de la
siguiente forma:
Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir
los bienes o0 servicios de una persona de los de otra, por
considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de
identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a

los de su misma especie o clase.

La finalidad de estos signos distintivos radica en individualizar los
productos, servicios o giro comercial que distinguen, evitando que se
pueda provocar alguna confusion; de esta forma se protege no solo al
consumidor sino tambien al empresario titular de signos similares

dentro del mismo giro comercial.

Por las razones antes mencionadas y en vista de la solicitud de

inscripcion del nombre comercial solicitado, se recurre a lo dispuesto

en el articulo 685 de la Ley de marcas, que senala:
Un nombre comercial no podrd consistir, total ni parcialmente,
en una designacion u otro signo contrario a la moral o el orden
publico o susceptible de causar confusion, en los medios
comerciales o el publico, sobre la identidad, la naturaleza, las
actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a
la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre

comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otra
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caracteristicas de los productos o servicios producidos o

comercializados por la empresa.

De este modo y de acuerdo con lo citado, todo nombre comercial para
acceder a su registro debe cumplir con una serie de requisitos:

a) Perceptibilidad: capacidad de ser percibido por el publico,

pues debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo
o0 mixto, capaz de ser leido y pronunciado (articulo 2).

b) Distintividad: capacidad para diferenciar al establecimiento de

que se trate de cualesquiera otros (articulo 2).
c) Decoro: que no sea contrario a la moral o al orden publico
(articulo 65).

d) Inconfundibilidad: que no se preste para causar confusion o

riesgo de confusion acerca del origen empresarial del

establecimiento, o de su giro comercial especifico (articulo 65).

En atencion a lo anterior, al momento de examinar el nombre
comercial solicitado, la autoridad registral debe valorar estos cuatro

aspectos.

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro
del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo, las resalta
de la siguiente manera:
1) La funcién identificadora y diferenciadora, en la medida que
identifica al empresario en el ejercicio de su actividad
empresarial y distingue su actividad de las demds actividades
idénticas o similares; 2) La funcion de captacidon de clientela; 3)
La funcion de concentrar la buena reputacion de la empresa; y

4) La funcién publicitaria. [Guerrero Gaitan, M. (2018) EL Nuevi
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Derecho de Marcas. Bogotd, Universidad Externado de

Colombia, p.265].

Bajo ese conocimiento, se puede indicar que el nombre comercial
cumple dos funciones esenciales que estan intimamente ligadas a su
admisibilidad: 1) identifica a una empresa en el trafico mercantil, y 2)
sirve para distinguirla de las demds empresas que desarrollan
actividades identicas o similares. Por lo tanto, es necesario confrontar
los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza

entre ellos.

En ese sentido, para realizar el andlisis de los signos objetados se
debe tomar en consideracion lo estipulado en el articulo 24 del
Reglamento a la Ley de marcas, en relacion con el 41 del mismo
cuerpo normativo:
Articulo 24.-Reglas para calificar semejanza. Tanto para la
realizacion del examen de fondo como para la resolucion de
oposiciones, se tomard en cuenta, entre otras, las siguientes
reglas:
a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la
impresion grafica, fonetica y/o ideologica que producen en su
conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la
situacion del consumidor normal del producto o servicio de que
se trate.
[...]
c) Debe darse mds importancia a las semejanzas que a las
diferencias entre los signos;
d) Los sighos deben examinarse en el modo y la forma en que

normalmente se venden los productos, se prestan los servicio
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0 se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de

distribucion, puestos de venta y tipo de consumidor a que van
destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusién, no es suficiente que
los signos sean semejantes, sino ademas que los productos o
servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que

pueda existir la posibilidad de asociacion o relacion entre ellos;

[...]

Articulo 41.- Regimen aplicable. Salvo las disposiciones
especiales contenidas en este capitulo, son aplicables a las
solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones
sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulte

pertinente.

De esta manera, resulta necesario cotejar el nombre comercial

propuesto con los signos inscritos:

Nombre comercial Nombre comercial Marca de
solicitado registrado servicios inscrita
- SINERGIA SINERGIA
e DENTAL DENTAL
Clase 44
un establecimiento | Un establecimiento | Servicios

comercial dedicado a | comercial dedicado a | odontolégicos,

ofrecer y brindar Lla | brindar servicios | de ortodoncia,
prestacion de | odontologicos, endodoncia y
especialidades ortodoncia, endodoncia | todo tipo de

tratamientos

medicas en|y todo tipo de

WWW.TRA.GO.CR


http://www.tra.go.cr/

21 de hoviembre de 2024

GOBIERNO
DE COSTA RICA VOTO 0202-2024
Pdgina 10 de 15

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

tratamientos estéticos. ‘ tratamientos dentales. dentales.

Del andlisis en conjunto se determina que a nivel grdfico se esta frente

a signos mixtos, el nombre comercial propuesto se conforma por el
diseno de cuatro antebrazos entrelazados por sus manos en la parte
de las munecas, en tonalidodes verdes, bajo este se ubican
correspondientemente las palabras SYNERGYA y MEDICAL,; los
signos registrados presentan una figura asemejando un diente o una
muela, delineada en color negro y azul, ademds a su lado derecho se
muestran respectivamente los terminos SINERGIA y DENTAL. Si bien
el nombre comercial solicitado presenta una serie de elementos
graficos y denominativos, estos no le otorgan la distintividad necesaria
para diferenciarse de los signos inscritos, debido a que en su
conformacion incluye el vocablo SYNERGYA, que se constituye en el
elemento preponderante de los distintivos marcarios registrados y esa
similitud puede inducir al consumidor a una situacion de confusion,
dado que podria realizar una asociacion empresarial, por la
semejanza contenida en el nombre comercial propuesto con relacion
a los signos inscritos; asimismo, a pesar de contener el signo
solicitado el termino MEDICAL, este es secundario y no le concede la
distintividad necesaria para poder distinguirse de los signos

registrados.

La situacion aludida, conlleva que, a nivel fonetico al momento de

articular los signos marcarios SYNERGYA y SINERGIA, se vocalizan y
escuchan de manera idéntica, sin olvidar que las letras “Y” e “I”,
foneticamente su pronunciacion es las misma, lo que provoca riesgo

de confusion o asociacion en el consumidor.
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Desde la optica ideologica la marca solicitada estd conformada por la

palabras SYNERGYA y MEDICAL, la primera es definida por el
diccionario en linea de la Real Academia Espafiola como: “... 1. f.
Accion de dos o mds causas cuyo efecto es superior a la suma de los
efectos individuales...” (Real Academia Espafiola: Diccionario de la
lengua espanola, 23. A ed. Recuperado el 18 de junio de 2024, de

https:/dle.rae.es/sinergia?m=form, definicidon 1.); en cuanto al término

en idioma ingles MEDICAL, traducido al espanol es “medica o
medico”, de acuerdo al traductor de Google ubicado en el siguiente

enlace: https:/translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&text=med

ical&op=translate; de ahi que, el termino preponderante de los signhos

en conflicto, evoca en la mente del consumidor un mismo concepto o
significado, que podria inducirlo a confundirse al asociar los distintivos
marcarios a un mismo origen empresarial; y respecto a la palabra
MEDICAL, es un téermino de uso comun para el tipo de giro comercial
que pretende proteger el nombre comercial y tampoco le aporta
distintividad alguna para que el consumidor lo identifique o distinga

de los signos inscritos.

De conformidad con el cotejo antes realizado no es posible permitir la
coexistencia registral del nombre comercial solicitado, al existir riesgo

de confusion en el consumidor y riesgo de asociacion empresarial.

Ahora bien, respecto al giro comercial pretendido versus los servicios
en clase 41 internacional y el giro comercial de los signos inscritos,
estos se encuentran ligados ya que en forma general, refieren a la
prestacion de servicios por medio de personas en el drea de salud o
en establecimientos dedicados o relacionados con la medicina y la

salud en general; en consecuencia, lo anterior impide la aplicacion d
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principio de especialidad, ya que este opera unicamente cuando los

productos, servicios o giro comercial sean diferentes y no exista la
posibilidad que se puedan relacionar, lo que no sucede en el presente

cdaso.

Asimismo, conforme a la aplicacion del principio de especialidad que
alega el recurrente, es necesario reiterar que el giro comercial del
signo solicitado y los servicios en clase 41 internacional como el giro
comercial que distinguen los distintivos marcarios inscritos, resultan
semejantes, por lo que existe un evidente riesgo de confusion o
asociacion en el consumidor, y en ese sentido debe prevalecer el

derecho del titular de los signos inscritos.

Por otra parte, en cuanto a la limitacion solicitada por el apelante y
aceptada por la autoridad registral, cabe indicar que por si misma no
viene a dar un giro distinto a lo resuelto, debido a que los signos desde
una vision de conjunto resultan ser grafica, fonetica e ideologicamente
semejantes, ya que el elemento preponderante SYNERGYA-
SINERGIA, permanece en la mente del consumidor y se convierte en
un indicativo, que lo puede llevar a pensar que los signos tienen el

mismo origen empresarial.

Aunado a lo anterior, es importante recordar al apelante que para que
proceda la inscripcion de un distintivo marcario, este debe tener la
aptitud necesaria para no provocar un conflicto, sea, que no presente
similitudes de cardcter visual, auditivo o conceptual y que los
productos, servicios o giro comercial no sean iguales o se relacionen

entre si con otros que ya han adquirido su publicidad registral.
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Respecto a la jurisprudencia citada por el recurrente como sustento

de sus alegatos, se debe indicar que cada caso debe ser resuelto de
acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificacion registral
que le corresponda, constituyendose las resoluciones en guias mas
no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan

ante la administracion registral.

Finalmente, considera este Tribunal que una vez realizado el cotejo
grafico, fonetico e ideoldgico y vista la naturaleza mercantil de los
signos enfrentados, se arriba a la conclusion de que el nombre
comercial propuesto presenta identidad con relacion a los registros
inscritos, por lo que, de coexistir en el mercado podria inducir al
consumidor a riesgo de confusion y asociacion empresarial. En
consecuencia, se rechazan sus argumentaciones en cuanto a que
existe distintividad entre el nombre comercial pretendido y los

distintivos marcarios registrados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones
expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacion
interpuesto por el senor Jose Alberto Baldioceda Meéendez, en su
condicion de apoderado generalisimo sin limite de suma de la
empresa HTC HORMONE THERAPY S.R.L., en contra de la resolucion
final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:49:35

horas del 1 de marzo de 2024, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso

de apelacion planteado por el senor Jose Alberto Baldioceda Mendez
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en su condicion de gerente con facultades de apoderado generalisimo

sin limite de suma de la empresa HTC HORMONE THERAPY S.R.L.,
en contra de la resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 10:49:35 horas del 1 de marzo de 2024, la que en
este acto se confirma. 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 42 del Reglamento Operativo de este
Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de
esta resolucion que se dejaran en los registros que al efecto lleva este
Tribunal, devuelvase el expediente a la oficina de origen para lo de su

cargo. NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fechay hora: 07/02/2025 10:27 AM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por
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