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Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0348-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve
horas cuarenta minutos del trece de junio de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacion interpuesto por la licenciada ISMENE
ARROYO MARIN, abogada, vecina de Guanacaste, cédula de identidad 1-1019-0141, en su
condicion personal, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial
a las 14:49:42 horas del 15 de diciembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de
octubre de 2017, la Licda. ISMENE ARROYO MARIN, de calidades y condicion dicha,
solicito la inscripcion de la marca de servicios “GLOBAL TRIBU”, en clase 35 internacional,
para proteger y distinguir: “Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion

’

comercial; trabajos de oficina. Proteccion de centro de negocios.’

VOTO 0348-2018 Pag. 1



TRIBUNAL

REGISTRAL

ADMINISTRATIVO

SEGUNDO. EI Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto de las 10:13:19 horas del
1 de noviembre de 2017, le previene al solicitante de las objeciones de fondo contenidas en su
solicitud, puntualizandole los motivos de inadmisibilidad contemplados conforme al articulo 8
incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dada la existencia de un derecho

preferente.

TERCERO. Mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2017, y en cumplimiento de
lo anteriormente prevenido, el solicitante modifica la solicitud de inscripcién del signo
marcario pedido conforme al articulo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,

incorporando a su gestion un nuevo disefio y descripcion de la marca de servicios solicitada.

CUARTO. Por resolucion final de las 14:49:42 horas del 15 de diciembre de 2017, el Registro
de la Propiedad Industrial resolvid rechazar la inscripcion de la solicitud presentada por razones
extrinsecas contenidas en el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos

Distintivos.

QUINTO. Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licda.
Ismene Arroyo Marin en su condicién dicha, interpuso para el 20 de diciembre de 2017 recurso

de revocatoria con apelacion en subsidio, en contra la resolucion anteriormente indicada.
SEXTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion dictada a las 10:01:27
horas del 16 de enero de 2018, admite el recurso de apelacion, y en razon de ello es que conoce

este Tribunal.

SEPTIMO. 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 indefension de
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los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictandose esta resolucion previa las

deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;
CONSIDERANDO

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

hechos probados de relevancia para la resolucién de este proceso, lo siguiente:

» Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, que la sociedad
TRIBU LATINA SOCIEDAD ANONIMA, cédula juridica 3-101-349697 es
titular registral de la marca de servicios “TRIBU” registro 148028, en clase 35
internacional, la cual protege: “Publicidad; gestion de negocios comerciales;
administracion comercial; trabajos de oficina”, que se encuentra inscrita desde
el 23 de junio de 2004, con vigencia al 23 de junio de 2024. (v.f 7 del expediente
principal)

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

hechos de tal naturaleza para la resolucién de este asunto, que tengan el caracter de no probados.

TERCERO. Con vista de la resolucion venida en alzada, este Tribunal entra a conocer el citado
pronunciamiento y realizar el cotejo de los signos en pugna conforme a lo solicitado, sea,
respecto de la marca de servicio “GLOBAL TRIBU” en clase 35 internacional y el registro

inscrito “TRIBU” en clase 35 internacional. Lo anterior, en virtud de no haber prosperado las
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modificaciones solicitadas por la sefiora Arroyo Marin ante el Registro, conforme al articulo
11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo que los cambios propuestos fueron
determinados como sustanciales.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial
procedio con el rechazo de la solicitud de la marca de servicios “GLOBAL TRIBU” en clase
35 internacional, presentada por la licenciada Ismene Arroyo Marin, en virtud de determinar
que la solicitud de inscripcién incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en el
articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento.
Lo anterior, dado que existe derechos de terceros que pueden verse afectados dada la similitud
contenida entre los signos cotejados, lo cual podria inducir a error o confusion al consumidor
quien podria asociar los signos marcarios, por ende, los productos y servicios a comercializar
con su respectivo origen empresarial, contraviniendo de esa manera las disposiciones legales y

reglamentarias del régimen marcario anteriormente citados.

Por su parte, la apelante en su escrito de agravios expreso que mediante el auto de prevencion
realizado por el Registro, se le ponen en conocimiento las objecion de fondo contenidas en su
solicitud, declarandola inadmisible de conformidad con el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley
de Marcas y otros Signos Distintivos, por existir un riego con una marca inscrita bajo el
denominativo “TRIBU”, en clase 35 internacional, que protege el servicio de gestion de
negocios comerciales y demas. Que con la finalidad de logar la inscripcion mediante memorial
2017-17827 del 29 de noviembre del 2017, y conforme al articulo 11 de la Ley de Marcas,
anteriormente citada, se procedié a realizar las modificaciones a nivel del logo. Al cual se le
introdujeron las siguientes variaciones: “Disefio: 19 flechas y 13 plumas, de diferentes disefios
y tamafios, en direccién entre si, todas formando un circulo. En cuanto al aspecto secundario,
contendria en el medio las palabras GLOBAL completamente en mayudscula y la palabra Tribu
minascula, excepto la T inicial, con el fin de crear suficiente diferencia entre ésta y la marca

ya existente. Tal y como se observa en el cuadro de abajo. Ademas, la palabra Global TRIBU
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serd el doble del tamario de la palabra Global.”
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Sin embargo, en la resolucion apelada el Registro procede a emitir resolucion denegatoria,
alegando que no son aceptables las variaciones sustanciales propuestas por esta parte segun el
articulo 11 de la Ley supra citada. Que si bien existe la palabra Tribu como marca registrada,
esta no cuenta con disefio y color especial en comparacion con lo que se propone, elementos
que denotan la diferencia de una marca con la otra a nivel grafico y fonético. Por lo anterior,

solicita se acepten las modificaciones realizadas y se inscriba la misma.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo nimero
30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril
de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser
primordialmente distintivo, no puede generar confusion en relacion con otros debidamente
inscritos o en tramite de inscripcidn, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca
inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la proteccion que se despliega con el uso

de esa marca, en relacidn con las marcas de productos similares.
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Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor sera la probabilidad de confusion,
toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto
a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda
existir la posibilidad de asociacion o relacion entre productos, para establecer que la marca no
desempefiaria su papel diferenciador, por ende, no seria posible dar proteccion registral al signo

solicitado.

Bajo tal entendimiento, el articulo 8 incisos a) y b) en concordancia con el articulo 24 del
Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de
causar riesgo de confusion o riesgo de asociacion respectivamente al pablico consumidor o a

otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre 10s signos,

como también por la naturaleza de los productos o servicios gque identifican y la actividad

mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en
que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, 0 bien se

encuentren relacionados o asociados.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor sera la probabilidad de confusion,
toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto
a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda
existir la posibilidad de asociacion o relacion entre productos, para establecer que la marca no
desempefiaria su papel diferenciador y, por ende, no seria posible dar proteccion al signo

solicitado.

Para el caso bajo examen tenemos que la similitud de la marca solicitada con respecto a la
inscrita (v.f 7 del expediente principal), se produce en los diferentes campos; a nivel grafico,
se presenta que entre el signo propuesto “GLOBAL TRIBU” y la marca inscrita “TRIBU”, no

solo mantienen una tipografia similar, sino que ademas utilizan la misma palabra TRIBU siendo
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esta expresion un factor comun y predominante entre ambos, por lo que, el consumidor podria

a simple vista asumir que son servicios que provienen de un mismo origen empresarial.

Por otra parte, se desprende que ante la similitud grafica contenida entre ellas, a nivel fonético
ambas se pronuncian y escuchan de manera similar, y en idéntico sentido sera percibido por el
consumidor, situacion que podria generar que este se encuentre en una eventual situacion de
riesgo de confusion con relacion a los servicios que comercializa una u otra empresa. Méaxime,

que ambas se encuentran dentro de un mismo giro comercial.

Asimismo, a nivel ideol6gico no podria este Tribunal obviar que al compartir los signos
objetados la misma diccion “tribu” ello evocara la misma idea o concepto en la mente del
consumidor quien podria percibir los servicios de una u otra marca de la misma manera, ya que
estos son de una misma especie, por ende, podria causar el ya sefialado riesgo de confusion, en
virtud de que su actividad comercial como se ha indicado anteriormente es afin, por ende, no
existe distintividad suficiente que permita diferenciarlas y en consecuencia no podria otorgarse
proteccion registral.

Ahora bien, en cuanto al cotejo de productos y servicios se debe recordar que se puede solicitar
el registro de un signo marcario semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para
clases distintas de productos o servicios o para la misma clase pero para productos o servicios
que no se relacionen o no se presten a crear confusion al publico consumidor y a los
competidores, lo cual a criterio de este Tribunal no ocurre en el presente asunto, dado que la
marca de servicios propuesta “GLOBAL TRIBU”, pretende la proteccion y comercializacion
de: “Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial,; trabajos de
oficina. Proteccion de centro de negocios”, que cotejado con el inscrito bajo la denominacion
“TRIBU” registro 148028, que protege: “Publicidad; gestion de negocios comerciales,

administracion comercial; trabajos de oficina”, tal y como se desprende, no solo se encuentran
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dentro de la misma clase 35 internacional, si no que protegen el mismo tipo de servicios, lo
cual conlleva a ese riesgo de confusion o asociacion empresarial, no siendo posible de esa

manera su coexistencia registral.

Por lo anterior, este Tribunal tiene claro que al advertir el riesgo de confusion y asociacion que
podria presentarse ante la coexistencia de la marca objeto de estudio, se debe proceder con su
denegatoria conforme lo dispone el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos, tal y como de esa misma manera lo determin6 el Registro de la Propiedad

Industrial.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE. Este Tribunal
procede a pronunciarse en los extremos sefialados de la siguiente manera: Tal como lo expresa
la apelante, se le pone en conocimiento las objeciones de fondo contenidas en su solicitud,
declarandola inadmisible de conformidad con el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas
y otros Signos Distintivos, por existir un riego con una marca inscrita bajo el denominativo
“TRIBU”, en clase 35 internacional, que protege el servicio de gestion de negocios comerciales
y demas. Por lo que, se procedié a realizar una modificacion a nivel de logo, conforme al
articulo 11 de la Ley de Marcas, anteriormente citada, donde se introdujeron las siguientes
variaciones: “Disefio: 19 flechas y 13 plumas, de diferentes disefios y tamaiios, en direccion
entre si, todas formando un circulo. En cuanto al aspecto secundario, contendria en el medio

las palabras GLOBAL completamente en mayuUscula y la palabra Tribu minUscula, excepto la

T inicial, con el fin de crear suficiente diferencia entré esta y la marca ya existente. Tal y como
se observa en el cuadro de abajo. Ademas, la palabra Global TRIBU seréa el doble del tamafio
de la palabra Global.”
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No obstante, en la resolucién apelada el Registro, procedié a emitir resolucion denegatoria,
alegando que no son aceptables las variaciones sustanciales.

Al respecto, este Tribunal estima importante sefialar que el Registro, aplicé al caso en examen
la circular DRPI-004-2007, dictada por la Direccion del Registro de la Propiedad Industrial,
que con relacion al tema de las limitaciones, expresa: “7) No se admitiran modificaciones en
las marcas cuando estas versen sobre elementos primarios, es decir, todo cambio que afecte
la parte denominativa y grafica que conforma un signo, de tal forma que se considera
sustancial el hecho de agregar letras, signos o palabras. Contrario sensu, resultaran
procedentes los cambios que afecten elementos secundarios, tales como: el tamafio de la letra,
tipologia de la letra, faltas ortograficas o mecanograficas o la supresion de algun elemento
genérico o secundario de la denominacion”. (v.f 19 del expediente principal). De la anterior
cita, y analizada dicha solicitud se desprende que las modificaciones que le fueron aplicadas al
disefio objeto de estudio, alteran su contenido al haber incorporado elementos graficos, en este
sentido, tal y como se indica expresamente, sea, las 19 flechas y 13 plumas, de diferentes
disefios y tamafios, en direccion entre si y formando un circulo, cambios que como se logra

apreciar difieren del contenido de la solicitud inicial, por ende, esa modificacion viene a
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constituir un cambio sustancial, por lo que, ello implica segin lo dispuesto en la circular
anteriormente indicada y que viene a aclarar lo dispuesto en el citado articulo 11 de la Ley de

Marcas, que la gestion deba ser vista como una solicitud de nuevo ingreso.

Las pautas establecidas por la Administracion registral en la circular de cita, se instaura
atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quienes de
manera reiterada han manifestado: “En una solicitud de registro de marca se puede distinguir
dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de
modificacion, es decir, son inamovibles dentro de la tramitacion (cambios en los elementos
esenciales del signo, en la denominacion y en el grafico, ampliacion de los productos a proteger
con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificacion de esa
naturaleza en cualquier momento del tramite constituiria una nueva solicitud sujeta al
procedimiento inicial del registro con la consecuente publicacion, sujecion a la posibilidad de
nuevas observaciones y pérdidas del derecho de prioridad.” (Jurisprudencia Andina, Proceso
N° 26-1P-2003, del 23 de abril de 2003). Ello acorde con lo sefialado por las normas legales
aplicables y la jurisprudencia relacionada, no solo para el beneficio de los intereses de los
usuarios, sino que ademas, en aras de ajustar las actuaciones de la Administracion conforme a
derecho y evitar futuras nulidades.

Sin embargo, cabe acotar que dicha modificacion pese a ser sustancial y por consiguiente
inaceptable, tampoco viene a impactar la propuesta para que lo solicitado acceda a la publicidad
registral, porque la parte denominativa sigue teniendo el vocablo TRIBU, palabra que esta
contenida integramente y como Unico elemento en la inscrita. Aunado a que ambas protegen
los mismos servicios. En razén de ello se rechazan sus argumentaciones en ese sentido, siendo
que el signo marcario propuesto sigue incurriendo en las causales de inadmisibilidad
contempladas en el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,
procediendo su denegatoria.
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Agrega, la petente que, si bien existe la palabra Tribu como marca registrada, esta no cuenta
con disefio y color especial en comparacion con su marca, elementos que denotan la diferencia
de una marca con la otra a nivel gréfico y fonético. Respecto al citado agravio, cabe indicar que
tal como se indico supra, la marca denominativa sigue siendo la misma propuesta originalmente
pedida que incluye la marca registrada y ya este Tribunal ha indicado que eso podria llevar a

riesgo de confusion al consumidor, manteniéndose en dicho sentido el rechazo de la solicitud.

Por las consideraciones dadas este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de
apelacién presentado por la Licda. Ismene Arroyo Marin, en su condicién personal, en contra
de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:49:42 horas del 15

de diciembre de 2017, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 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 y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR
el recurso de apelacion interpuesto por la Licda. Ismene Arroyo Marin, en su condicion
personal, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las
14:49:42 horas del 15 de diciembre de 2017, la que en este acto se confirma para que el
Registro, proceda con el rechazo de la solicitud de inscripcion de la marca de servicios

“GLOBAL TRIBU?” en clase 35 internacional. Se da por agotada la via administrativa. Previa
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constancia y copia de esta resolucién 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 Urefia Boza

Kattia Mora Cordero llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral
Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que
estuvo presente en la votacion de este asunto, no firma la resolucion definitiva por encontrarse

de vacaciones. San José 27 de junio de 2018.-
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DESCRIPTOR

INSCRIPCION DE LA MARCA
TE. Oposicion a la inscripcion de la marca
TE. SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
TNR.00.42.55
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