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RESOLUCION DEFINITVA 

EXPEDIENTE 2019-0611-TRA-PI 

OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO 

   

CROSSFIT INC, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-

1572) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0381-2020 

 

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

horas con cincuenta y seis minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte. 

  

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis 

Esteban Hernández Brenes, vecino de San José, cédula de identidad número 4-

0155-0803, en su condición de apoderado especial de la compañía CROSSFIT INC, 

constituida y organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada 

en el 1250 Connecticut Avenue NW, Suite 200, Washington DC 20036, contra la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:41:29 horas 

del 22 de octubre de 2019. 

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  La abogada ADRIANA CALVO 

FERNÁNDEZ, cédula de identidad 1-1014-0725, en su condición de apoderada 

especial de la compañía XTREME FAMILY ENTERTAINMENT S.A.D., solicitó la 

inscripción como marca de servicios del signo 

 

en clase 41 internacional para distinguir: “Servicios de entretenimiento, actividades 

deportivas y culturales”. 

 

A lo pedido se opuso el abogado Hernández Brenes representando a Crossfit Inc., 

por ser titular de varias marcas que incluyen el término CROSSFIT, y considerar 

que ésta es notoria.  

 

El Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición presentada y acogió la 

inscripción de la solicitud presentada, por considerar que el signo no transgrede los 

artículos 7 y 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante 

Ley de Marcas). 

Inconforme con lo resuelto, el abogado Hernández Brenes, en su condición dicha, 

lo apeló, indicando en sus agravios que su representada es titular en Costa Rica de 

la marca Crossfit en varias clases, y distinguen productos y servicios relacionados 

con un método de acondicionamiento físico y entrenamiento deportivo especial para 
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mantener el cuerpo en forma, el cual se practica en más de 142 países alrededor 

del mundo por medio de gimnasios oficialmente certificados, que son llamados 

“BOX”, y cuenta con más de 4 millones de aficionados al método en todo el mundo.  

Manifiesta que dicha marca es usada en Costa Rica por los gimnasios de Cross fit 

oficialmente certificados y autorizados para su uso, y que organiza los denominados 

“Cross Fit Games”, que son competencias relacionados con la disciplina que se 

realizan a nivel local e internacional.  Indica que su representada es titular en 

España y la Unión Europea de dos registros de CROSSFIT en clase 41, que son 

marcas declaradas como notorias o renombradas en España.  Señala que su 

representada es titular también en Estados Unidos de varios registros marcarios 

CROSSFIT, que es una marca declarada como notoria o famosa en clase 41.       

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Que en el Registro de la Propiedad Industrial 

se encuentran inscritos a nombre de CROSSFIT INC los siguientes signos: 

 

1.- CROSS FIT, registro 212363, vigente hasta el 5 setiembre 2021, para distinguir 

en clase 41 “Actividades deportivas” (folio 20 expediente principal). 

 

2.- CROSSFIT, registro 232621, vigente hasta el 10 de enero de 2024, para 

distinguir en clase 25 “Prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para la 

práctica del crossfit” y en clase 41 “Educación, formación, servicios de 

entretenimiento, actividades deportivas y culturales en relación con la práctica del 

crossfit” (folio 21 expediente principal). 

 

3.- CROSSFIT, registro 237797, vigente hasta el 22 de agosto de 2024, para 

distinguir en clase 25 “Ropa, sombrerería y calzado” y en clase 41 “Entrenamiento 

físico, entretenimiento en la naturaleza de las competiciones deportivas, suministro 

de información en el campo del entrenamiento físico, nutrición, deportes y ejercicio 
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por medio de un sitio web; servicios educativos a saber: realización de conferencias 

seminarios y talleres en los campos del entrenamiento físico, nutrición  deportes y 

ejercicio, servicios de entretenimiento a saber suministro de información en los 

campos del entrenamiento físico, deportes y ejercicio por medio de podcasts 

(redifusión multimedia); servicios de entretenimiento a saber, una serie continua que 

presenta entrenamiento físico, nutrición, deporte y ejercicio suministrados a través 

de los medios de comunicación como la televisión, radio, satélite, película, internet, 

audio y video; y producción  de programas de televisión, programas de radio y 

películas cinematográficas” (folio 22 expediente principal). 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  Que el signo CROSS FIT haya alcanzado 

el posicionamiento en el mercado nacional e internacional que le otorgue la 

condición de marca notoria. 

 

CUARTO.  ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.  Se admite para su valoración y 

dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, la documentación que 

consta de folios 34 a 109 del expediente principal, y 37 a 133 del legajo de apelación. 

 

QUINTO.  Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan 

vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión 

que sea necesario sanear. 

 

SEXTO.  SOBRE EL FONDO.  NOTORIEDAD ALEGADA.  Resulta de vital 

importancia fijar la normativa aplicable al caso que se analiza sobre el tema de la 

notoriedad alegado por la empresa apelante.  Sobre estos puntos es necesario 

indicar que deben ser estudiados en concordancia con lo dispuesto en los artículos 

8 inciso e), 44 y 45 de la Ley de Marcas.  Al respecto, los numerales citados 

establecen lo siguiente:  
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Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo 

podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de 

terceros en los siguientes casos, entre otros: 

(…) 

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o 

transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en 

cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente 

del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio 

internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los 

productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte 

susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero 

o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. 

 

Artículo 44.- Protección de las marcas notoriamente conocidas. Las 

disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas 

notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales 

contenidas en este título. 

 

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, 

tal como se define este concepto en la recomendación conjunta Nº 833, de 

setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el 

derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, 

la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por 

parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del 

interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar 

el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de 

una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción 
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de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes 

idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos 

iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, 

para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte 

del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con 

los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un 

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con 

ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona. 

 

Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el 

solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida. 

 

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse 

todos los medios probatorios. 

 

Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si 

una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los 

siguientes criterios: 

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como 

signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. 

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. 

c) La antigüedad de la marca y su uso constante. 

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca 

distingue. 

 

Los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la 
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Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las 

Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta 

serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 

al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional según 

la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley 8632 

que entró en vigor el 25 de abril de 2008 (en adelante la Recomendación).  A los 

factores ya citados para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en 

el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes 

que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:  

 

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier 

solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o 

el reconocimiento de la marca;  

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en 

particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como 

notoriamente conocida por las autoridades competentes;  

6. el valor asociado a la marca. 

 

Así, de la documentación aportada, se puede derivar que la marca, aparte de estar 

registrada en Costa Rica, lo está en otros países, lo cual no es causa necesaria de 

notoriedad.  Y más aún, de los artículos periodísticos y comunicaciones en redes 

sociales aportadas, se denota que, más allá de un uso del término CROSSFIT como 

marca, éste se usa para denominar a una actividad.  Respecto de la notoriedad o 

renombre declarados en España y Estados Unidos de América, tenemos que, en el 

caso de España, la resolución visible a folio 37 del legajo de apelación tan solo 

indica que la marca del oponente es renombrada, sin mayores detalles que permitan 
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dimensionar el alcance de tal afirmación, lo cual impide que la autoridad registral 

costarricense pueda utilizar tal antecedente para una declaratoria nacional; y en 

cuanto a la resolución emitida por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 

Unidos de América, en ella se indica que: 

 

Después de una cuidadosa consideración de la evidencia del expediente, 

encontramos que el opositor ha demostrado un alto perfil público entre 

clientes de servicios de entrenamiento físico, constituyendo un grado 

substancial de renombre en todos los Estados Unidos, a pesar de que no es 

el más alto grado de fama. 

(After careful consideration of the evidence of record, we find that Opposer 

has demonstrated a high public profile among customers for fitness training 

services, constituting a substantial degree of renown throughout of the United 

States, although not the highest degree of fame.) (folio 53 legajo de 

apelación). 

 

Por lo tanto, lo que hace la oficina estadounidense es establecer que la marca es 

conocida en el sector del entrenamiento físico, pero claramente indica que no tiene 

el más alto grado de fama, por lo que tal declaración tampoco es útil para entender 

cuál es el alcance de lo resuelto y por ende no se puede utilizar para acuerpar una 

declaratoria nacional. 

 

Y sobre el reporte de la significación de la X como sinónimo conceptual de la cruz o 

CROSS, si bien no se desmerita el trabajo de investigación realizado, éste no es 

considerado por este Tribunal de ayuda a lo resuelto, ya que la teoría allí expuesta 

y sus explicaciones son lejanas a lo que, en el comercio, percibe y entiende el 

consumidor, que realiza otro tipo de análisis en su psique, más sencillos y directos, 
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máxime cuando se trata de distinguir entre marcas de servicios que van a ser 

consumidos. 

 

Así, tomando en cuenta la normativa señalada, no se demostró con los elementos 

probatorios aportados ninguno de los incisos preceptuados en el numeral 45 de la 

Ley de Marcas para tener por acreditada la notoriedad, razón por la cual los agravios 

del apelante en dicho sentido deben ser rechazados.  

 

SÉTIMO.  COTEJO MARCARIO.  De esta manera, resulta necesario cotejar la 

marca propuesta y las marcas inscritas:  

 

MARCA SOLICITADA 

 

 

 

MARCAS INSCRITAS 

 

CROSS FIT - CROSSFIT 

 

En un análisis en conjunto de los signos se denota que a nivel gráfico tanto el 

solicitado como los inscritos comparten la palabra FIT, sea “en forma”, el cual, 

respecto del acondicionamiento físico es un término genérico y de uso común.  

Nótese además que la marca solicitada inicia con la letra X, mientras que las marcas 
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inscritas inician con el término CROSS, y además el solicitado es mixto, con diseño, 

y las inscritas denominativas, por lo que no existe riesgo de confusión. 

 

En cuanto al cotejo fonético, al pronunciar los términos X-FIT XTREME GAMES y 

CROSS FIT, el sonido es muy diferente, por lo que no existe posibilidad de confusión, 

ya que el sonido de la letra X y el término XTREME en relación con el término CROSS 

suenan muy diferentes al escucharlas. 

Desde el punto de vista ideológico los signos no tienen similitud, ya que transmiten 

ideas muy diferentes al consumidor.  

 

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada cuenta con una carga diferencial 

que le otorga aptitud distintiva frente a las marcas inscritas, lo que permite su 

coexistencia registral, ya que no existe probabilidad de que se dé un riesgo de 

confusión en el consumidor, al no relacionar los servicios que identifica el distintivo 

solicitado con los que identifican los signos inscritos, de ahí, que este Tribunal 

comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución 

venida en alzada. 

 

OCTAVO.  SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.  Por lo antes considerado, 

se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución 

venida en alzada, la cual se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por Luis Esteban Hernández Brenes representando a 

CROSSFIT INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 
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Industrial a las 13:41:29 horas del 22 de octubre de 2019, la que en este acto SE 

CONFIRMA, para que se acoja la solicitud de inscripción del signo .  

Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de 

conformidad con los artículos 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 resolución 

que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el 

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.  NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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DESCRIPTORES 

 

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

         TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

        TNR: 00.41.36  

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

         TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

        TNR: 00.42.38 
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