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VOTO 0568-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas

con veinticinco minutos del diecinueve de julio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacion interpuesto por el licenciado Victor Vargas
Valenzuela, mayor, abogado, casado, con cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José,
apoderada especial de laempresa TELEFONICA, S.A. sociedad organizada y existente bajo
las leyes de Espafia, domiciliada en Gran Via, 28, 28013, Madrid, Espafia, contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas treinta y un
minutos dos segundos del veinticuatro de setiembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al
ser las 13:52:56 horas del 14 de julio del 2015, el licenciado Victor Vargas Valenzuela en la
representacion indicada, solicito el registro de la marca de fabrica, comercio y servicios
awe n |

A ARS A . . .
1~ , en las siguientes clases internacionales.
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Clase 9 Internacional de la clasificacion internacional NIZA, para distinguir y proteger:
"Aplicaciones informaticas descargables; graficos descargables para teléfonos mdviles;
mapas digitales de ordenador; equipos y dispositivos de comunicacion inaldmbricos;
dispositivos de red de area local inaldmbrica software informatico para la integracion
de aplicaciones y bases de datos; software informatico para controlar y gestionar
aplicaciones de servidor de acceso; software para mejorar las capacidades audiovisuales
de aplicaciones multimedia; sensores de fibra Optica; sensores electronicos; sensores
sincronicos; aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos,
cinematograficos, opticos, de pesar, de medida, de sefializacion, de control (inspeccion),
de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos e instrumentos para la conduccion,
distribucion,  transformacion, acumulacion, regulacion o control de la electricidad;
aparatos para el registro, transmision, reproduccion de sonido o imagenes; soportes de
registro magnéticos, discos acusticos Yy épticos; distribuidores de cambio de monedas y
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras,
equipo para el tratamiento de la informacién y ordenadores, programas de ordenador
grabados vy registrados, pantallas (de ordenador y de television), teclados (informatica),
ratones (informatica), CD-ROM. aparatos de telefonia, transmisores y receptores de
imagen y sonido, centrales telefonicas; teléfonos repetidores telefonicos; contestadores
telefonicos; extintores; publicaciones electrénicas (descargables electrénicamente);
agendas electrdnicas; aparatos de intercomunicacion; interfaces (informatica); programas de
juegos; lapices electronicos (para unidades de representacion visual); lentores
(informatica)  periféricos de ordenador; tarjetas magnéticas; aparatos de television
mecanismos de previo pago para aparatos de television; modems; tonos de Ilamada
descargables para teléfonos moviles; escolares (aparatos-)"

Clase 35 Internacional de la clasificacién internacional NIZA, para distinguir y proteger:
"Servicios de: publicidad, gestion de negocios, administracion de empresas, trabajos de
oficina, promocién, publicidad y mercadotecnia de sitios web en linea; publicidad,
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marketing y servicios de promocién; asesoramiento de empresas relacionado con
la publicidad; divulgacion de publicidad para terceros; exposiciones con fines comerciales
o de publicidad; publicidad comercial, especialmente en el campo de las redes teleméticas y
telefénicas; alquiler de espacio publicitario en sitios web; difusion de anuncios publicitarios
y alquiler de espacios publicitarios; negociacion y cierre de transacciones comerciales
para terceros a través de sistemas de telecomunicacién; suministro de informacion
comercial, a través de Internet, redes por cable u otras formas de transferencia de datos,
servicios de venta minorista relacionados con la venta de las peliculas, las obras
musicales y audiovisuales y musica electronica productos relacionados, siempre a través
de Internet y otras redes electronicas y de comunicaciones, servicios de venta al por
menor relacionados con la venta de productos de entretenimiento de ordenador y productos
electronicos, a saber, aparatos electronicos digitales moviles y de mano para el envio y
recepcion de llamadas telefénicas, faxes, correo electrénico, video y mensajeria
instantdnea, musica, trabajos multimedia, audiovisuales y otros, Yy otros datos digitales,
audio digital en formato mp3 y otros reproductores de video, asistentes digitales personales,
organizadores electronicos, cuadernos electronicos, soportes magnéticos de datos, teléfonos,
te/etanos mdviles, videoteléfonos, camaras, piezas y accesorios para portatiles y moviles,
dispositivos electronicos digitales, partes y accesorios para te/etanos moviles,
cargadores, cargadores para baterias eléctricas, auriculares, auriculares estéreo,
auriculares in- ear (oido), altavoces estéreo, altavoces, altavoces de audio para el
hogar, aparatos personales altavoz estéreo, micréfono, aparatos de audio para
vehiculos, aparatos para conectar y cargar dispositivos portatiles y de mano electrénicos
digitales, partes y piezas para todos los productos mencionados; servicios minoristas
prestados a través de redes de comunicacion relacionados con la venta de productos
informéticos de entretenimiento, y productos electrénicos, a saber, aparatos electronicos
digitales mdviles y de mano para el envio yrecepcion de llamadas telefénicas, faxes,
correo electronico, video, mensajeria instantanea, masica, audiovisual y otras obras

multimedia y otros datos digitales, mp3 y otros archivos de audio en formato digital y
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reproductores de video, asistentes personales digitales, electronicos organizadores,
cuadernos electronicos, soportes magnéticos de datos, teléfonos, teléfonos moviles,
videoteléfonos, cémaras, piezas y accesorios para portatiles moviles, dispositivos
electronicos digitales, partes y accesorios para teléfonos moviles, cargadores, cargadores
para baterias eléctricas, auriculares, auriculares estéreo, auriculares in-ear (oido), altavoces
estéreo, altavoces, altavoces de audio para el hogar, aparatos personal de altavoz estéreo,
microfonos, aparatos de audio del coche, aparatos de conexién y carga portatiles y de mano
dispositivos electronicos digitales, partes y piezas para todos los productos antes
mencionados, los servicios de tiendas minoristas siempre a través de redes de
comunicaciones relacionadas con la venta de teléfonos moviles, dispositivos electronicos
portatiles mdviles digitales musica electrénica productos relacionados y otros aparatos
electronicos de consumo, es decir, aparatos electronicos digitales moviles y de mano
para el envio y recepcién de llamadas telefonicas, faxes, correo electronico, video,
mensajeria instantdnea, mdasica, obras audiovisuales y otros multimedia, y otros datos
digitales, audio digital en formato mp3 y otros reproductores de video, asistentes digitales
personales, organizadores electrénicos, cuadernos electronicos, soportes magnéticos de
datos, teléfonos, teléfonos mdviles, videoteléfonos, camaras, piezas y accesorios para
portatiles y moviles, dispositivos electronicos digitales, partes y accesorios para teléfono
moviles, baterias, pilas recargables, cargadores, cargadores para baterias eléctricas,
auriculares, auriculares estéreo, auriculares in-ear (oido), altavoces estéreo, altavoces,
altavoces de audio para el hogar, aparatos personales de altavoz, estéreo, micr6fonos,
aparatos de audio del coche aparato para conectar y cargar dispositivo portatiles y de mano
electrénicos digitales partes y piezas para todos /os productos mencionados demostraciones
de productos suministrados en /as tiendas y redes a través /as comunicaciones,
el almacenamiento informatizado de datosy servicios recuperacion; datos informatizados
almacenamiento y recuperacion de texto digital datos, imagenes, audio y video; obras de
almacenamiento de datos de la musica electronica, servicios de internet, a saber, la

creacion de indices de informacion, sitios y otros recursos disponibles en redes informaticas
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mundiales para terceros; busqueda, visualizacion de la informacion y recuperacion, sitios
y otros recursos disponibles en redes informéaticas mundiales y otras redes de comunicacion
para terceros; organizar contenido de la informacion suministrada a través de una red
informéatica mundial de acuerdo a /as preferencias del usuario, registro, transcripcion,
composicion, elaboracion, transmision y  sistematizacion de escrito y /as
comunicaciones digitales, la explotacion y la compilacién de datos matematicos y
estadisticos, la preparacion de informes de gestion; organizacién y realizacion de

exposiciones feriales en el ambito de /as telecomunicaciones™;

Clase 38 Internacional de la clasificacion internacional NIZA, para distinguir y proteger:
"Servicios de telecomunicaciones; transmision de informacion digital; telecomunicacion
de informacion (incluyendo péginas web); servicios de difusion de webs; prestacion de
servicios de protocolo de aplicaciones inaldmbricas incluyendo aquellos que utilicen
canales de comunicacion seguros; servicios de comunicaciones consistentes en proporcionar
acceso a mdltiples usuarios a una red de informacién global computarizada (Internet/
intranet) para la transmision y difusion de cualquier tipo de informacion, imagen o
sonido; comunicaciones por terminales de ordenador; transmision de mensajes y de imagenes
asistida por ordenador; transmisién via satélite, informaciones en materia
de telecomunicaciones; servicios telefonicos; servicios de telecomunicacion movil;
servicios de acceso a un portal de Internet; servicios de redes de telecomunicaciones moviles;
servicios de telecomunicaciones de linea fija; transmision de mensajes por teléfono y
fax; servicios de videoconferencia; servicios de grabacién, de filtrado y de exclusion de
llamadas; servicios y explotacién de salas de chat; toros [salas de chat] para sistemas de
redes sociales; facilitacion de acceso a sitios web de mdsica digital en Internet; facilitacion
de acceso a blogs de la web; facilitacion de enlaces electronicos de comunicacion; servicios
de emision relacionados con TV por protocolo de Internet; suministro de acceso a TV por
protocolo de Internet; servicios de acceso a Internet; servicio de mensajeria de textos y de

correo electronico; servicios de difusion y transmision de informacion a través de redes o
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Internet; servicios de difusion de emisiones; transmision electronica de datos y documentos
a través de terminales de ordenador y dispositivos electronicos; prestacion de servicios de
protocolo de aplicaciones inaldmbricas incluyendo aquellos que utilicen canales de

comunicacion seguros; transmision inaldmbrica y difusion de programas de television”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion dictada a las
ocho horas treinta y un minutos dos segundos del veinticuatro de setiembre del 2015, indico
en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE

RESUELVE: Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al
ser las 13:54:29 horas del 13 de octubre del 2015, el licenciado Victor Vargas Valenzuela en
la representacion indicada, presentd recurso de apelacion, siendo que el Registro de la
Propiedad Industrial, mediante resolucion dictada a las 15:03:44 horas del 14 de octubre del
2015, admite el recurso de apelacion. Una vez otorgada la audiencia de ley el recurrente

expreso agravios y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el trdmite que le corresponde y
no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la
indefension de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictandose esta resolucién fuera
del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contdé con su Organo

Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedefio, y;
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CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOQOS. Este Tribunal acoge como

hecho probado el siguiente:

1. Queen el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fabrica
y comercio GO, registro 195104, donde es titular MILLICOM INTERNATIONAL
CELLULAR S.A., vigente al 16 de octubre del 2019, para proteger en clase 9
Aparatos e instrumentos para la conduccion, distribucion, transformacion,
acumulacion, regulacion o control de la electricidad; aparatos para el registro,
transmision, reproduccion del sonido o imagenes; soportes de registro magnéticos,
discos acusticos; distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo
pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la

informacion y ordenadores. (v.f. 5y 44).

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de

Sservicios registro 195065, donde es titular MILLICOM
INTERNATIONAL CELLULAR S.A., vigente al 16 de octubre del 2019, para
proteger en clase 35 Publicidad y gestion de negocios. (v.f. 7 y 45).

3. Queen el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fabrica

y comercio registro 195073, donde es titular MILLICOM
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INTERNATIONAL CELLULAR S.A., vigente al 16 de octubre del 2019, para
proteger en clase 9 Aparatos eléctricos y cientificos. (v.f. 9 y 47).

4. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de

servicios registro 195161, donde es titular MILLICOM
INTERNATIONAL CELLULAR S.A., vigente al 16 de octubre del 2019, para

proteger en clase 38 Telecomunicaciones. (v.f. 11y 49).

5. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de
servicios GO registro 195163, donde es titular MILLICOM INTERNATIONAL
CELLULAR S.A., vigente al 16 de octubre del 2019, para proteger en clase 35
Publicidad y gestién de negocios. (v.f. 13y 51).

6. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de
servicios GO registro 195122, donde es titular MILLICOM INTERNATIONAL
CELLULAR S.A., vigente al 16 de octubre del 2019, para proteger en clase 38

Telecomunicaciones. (v.f. 15y 52).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra
hechos que con tal caracter sean de relevancia para el dictado de la presente resolucion.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. EIl Registro de la Propiedad

Y i ala
V| JO
1~ , dado que corresponde a

Industrial rechaza la inscripcion de la marca

una marca inadmisible por derechos de terceros, por cuanto busca proteger productos y
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servicios idénticos y relacionados a los que protegen las marcas registradas y van destinados
al mismo tipo de consumidor. Que hay similitud de identidad, lo cual podria causar confusién
en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e
individualizarlas, que al ser inminente el riesgo de confusion en el consumidor al coexistir
las marcas en el comercio, se estaria afectando el derecho de eleccion del consumidor y
socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos
marcarios distintivos, siendo que transgrede el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas

y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado especial de la empresa TELEFONICA, S.A., indica su
inconformidad con la resolucion dictada por el Registro Industrial, pues el hecho que uno de
los términos de la marca solicitada al tener un grado de coincidencia con las marcas inscritas
no significa que por esa razon deba ser rechazada. Que la marca TU GO (disefio) tiene una
presencia visual, distintiva, colorida y completamente diferente a las marcas inscritas GO y
GO (disefio). Que las marcas inscritas carecen de elementos figurativos y colores llamativos
que si posee la de su representada, asi como que fonéticamente no es lo mismo pronunciar
TU GO a simplemente GO, por ende las marcas GO son débiles por cuanto deben tolerar que
las otras marcas posean dicha particula en una disposicion original y no puede ser duefio
exclusivo de dos letras sean Gy O. En vez de ello, la marca TU GO tiene una connotacion
distintiva y llamativa, facilmente distinguible de las marcas registradas, por su disefio

especial que le acomparfia y que no sera confundida con las marcas GO.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la
registracion de un signo cuando atente contra algin derecho de terceros, y que pueda generar
en los consumidores un riesgo de confusion que la ley busca evitar. Asi se desprende del
articulo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la

inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:
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“...Ningiin signo podra ser registrado con marca cuando ello afecte
algun derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el
signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trdmite de
registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue
los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que
puedan causar confusion al publico consumidor.”

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para
no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos 0 méas signos se
presentan similitudes de caracter visual, auditivo o ideoldgico, que hacen surgir un riesgo de
confusion o riesgo de asociacion en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del
mismo consumidor. Por su parte éste ultimo tiene el derecho de lograr identificar plenamente
el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas
empresas comerciales, y poder asi determinar que esos sean de cierta calidad o no, segln de
donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho

de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el articulo 24 del
Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J,

ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado articulo sefala:

“Articulo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realizacion del examen de fondo como para la resolucion de
oposiciones, se tomara en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresion gréafica,
fonética y/o ideoldgica 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.

b) En caso de marcas que tienen radicales genericos o de uso comun, el examen
comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
c) Debe darse mas importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los
signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se
venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor,
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tomando en cuenta canales de distribucion, puestos de venta y tipo de consumidor
a que van destinados;
e) Para que exista posibilidad de confusion, 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;
f) No es necesario que haya ocurrido confusion o error en el consumidor, sino es
suficiente la posibilidad de que dicha confusion o error se produzca, teniendo en
cuenta las caracteristicas, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los
productos o servicios; o
g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y facilmente
diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido
del prestigio o fama de la misma.”
El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas graficas,
fonéticas e ideoldgicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado
y los signos registrados. Esta composicion puede generar que efectivamente se provoque en
relacién con los inscritos, un riesgo de confusion frente al consumidor, situacion que lleva a

objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relacion a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... el cotejo
marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con
el cotejo grafico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusion visual. Con
el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciacion de las
palabras...” asi tenemos que: la confusién visual es causada por la identidad o similitud de
los signos derivada de su simple observacion, es decir, por la manera en que se percibe la
marca; la confusién auditiva se da cuando la pronunciacion de las palaras tiene una fonética

b

similar, sea esa pronunciacion correcta o no;...” [Tribunal Registral Administrativo,

resolucion de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ademas, se resalta la confusién ideoldgica que se deriva del mismo o parecido contenido
conceptual de los signos, 0 mejor aun, cuando las palabras comprendidas en los signos

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusion surge cuando la
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representacion o evocacion a una misma o semejante cosa, caracteristica o idea, en los tales

signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las inscritas son las siguientes:

awe g | Q
v |go
(solicitada)

TU GO
GO (inscrita)

(inscrita)

Del cotejo correspondiente, entre la marca de fabrica, comercio y servicios

T9]g0

y las marcas de fabrica, comercio y servicios inscritas GO vy

gréfica y fonéticamente coinciden fuertemente, el término denominativo
pueden causar confusion visual para el consumidor medio, quien por la naturaleza de los
productos podra enfrentarse a ellos en puestos de venta andlogos, que por su similitud utilizan
los mismos medios de canales de distribucion. La marca solicitada TU GO contiene
totalmente la palabra GO que coincide en todas sus letras y disposicion, asi como en su

vocalizacion, siendo el elemento preponderante o factor tépico en el caso que nos ocupa.
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La palabra GO como elemento predominante es la que causa mayor impacto en la mente del
consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha
analizado, al establecerse que: “Con cardcter general cabe afirmar que el vocablo
dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el publico capta y retiene
en la memoria con mayor facilidad...” (FERNANDEZ NOVOA, Carlos Tratado sobre
Derecho de Marcas, Segunda Edicion, Marcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales, Madrid,
Espafia, 2004, pags. 315y 316).

Por otra parte, y en lo que respecta a los elementos figurativos de la marca

Y B a e

v yyY

identifica el producto o servicio dado de acuerdo al nombre y no a la figura o disefio que lo

, Sobresale el elemento denominativo GO, ya que el consumidor

acompairia, el disefio no hace mayor diferencia en virtud de la identidad y semejanza de los

productos y servicios que ofrece.

“...la palabra es el medio mas usual para solicitar el producto al que se refiere la
marca. El signo gréafico, por lo tanto quedaria disminuido frente a la
denominacidn, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea
capaz de inducir al pablico a requerir el bien o servicio a través del concepto que el
signo grdfico evoca y no de la palabra o denominacion...” (Ver resolucién dictada
por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro
del Proceso 79-1P-2001).

Desde el punto de vista ideoldgico, ambas marcas - solicitada como inscritas - guardan
relacién, puesto que en el cotejo realizado evocan ideas similares; la palabra GO que
traducido del idioma inglés al espafiol significa “IR” (verbo), y la palabra TU, como adjetivo

posesivo que significa “tuyo” y que acompafia y califica a la palabra GO preponderante.

Ahora bien, desde el punto de vista de la comparacién de productos y servicios, la similitud
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también deviene de las clases 9, 35 y 38, lo cual trae como consecuencia idénticos canales
de distribucion y comercio; lamarca TU GO solicitada ofrece en general y en mayor cantidad,
productos y servicios informaticos en general, publicidad y telecomunicaciones, cuestion que
podria generar confusion y dificil diferenciacion en el consumidor medio, que presumiria que

estos provienen del mismo origen empresarial.

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias,
mismas que pasan casi desapercibidas, y por ende no es factible la coexistencia de los signos
contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitudes grafica, fonética e ideoldgica entre

los signos y siendo que los productos y servicios son similares y relacionados imposibilita

T i ala
o L' ARS)®
otorgar el derecho de inscripcion de la marca 1~ :

Por Gltimo, respecto de que el signo solicitado se encuentra inscrito en otros paises, considera
este Tribunal, traer a colacion lo que en lo conducente indica el voto niamero 0352-2015, de
las 9:55 horas del 14 de abril del 2015, respecto del principio de territorialidad:

“Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como espafiola,
ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho
internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad mas alla
de donde llega su soberania. Esto quiere decir que una marca concedida en la
Argentina sélo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las
marcas extranjeras. (...)” Martinez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M.,
Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51. “El principio
de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de
propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca
cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados.
Fuera de su territorio de proteccion o Schutzland la marca carece de tutela
juridica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial
tiene su apoyo en una disposicion de Derecho Internacional Privado, el articulo
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10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el articulo 6 CUP. El articulo
10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e
intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicé
supra, dicho Ordenamiento es también Ilamado Estado de proteccion o
Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-1X-1980). Esto significa que
el Ordenamiento de proteccion regulara todos los aspectos relativos a la
existencia, ejercicio y extincion de los derechos de propiedad industrial o
intelectual. El articulo 6 CUP consagra el principio de independencia de las
marcas, principio que a su vez se basa en el principio de Voto N° 0928-2015
Pagina 8 territorialidad de los derechos (la proteccion de la marca se obtiene
cuando se cumplen las condiciones legales especificas de cada Estado)” - Manuel
Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1 era edicion, Civitas, Madrid, p.
74.”

Del voto referido, se determina, que el hecho que la marca solicitada se encuentre registrada
en otros paises, tal y como lo hace ver la parte interesada (folio 71), no significa que dicha
aceptacion sea una condicion sine qua non para que el Registro atienda la solicitud de
inscribir la marca propuesta, ello, en razén del principio de territorialidad explicado por la
doctrina argentina y espafiola, y por lo regulado en el articulo 6 inciso 3 del Convenio de
Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial, es claro al establecer que una marca
regularmente registrada en un pais de la Union seré considerada como independiente de las
marcas registradas en los demas paises de la Union, comprendiéndose en ello el pais de
origen. Como puede apreciarse, este principio es, sin lugar a dudas, una consecuencia de que
el registro de una marca queda limitada al pais en que es solicitada y se regira por la ley

nacional.

Es por ello que lo procedente es confirmar la resolucion de las ocho horas treinta y un minutos
dos segundos del veinticuatro de setiembre del 2015, declarando sin lugar el recurso de

apelacion presentado por la empresa TELEFONICA, S.A. sobre la inscripcion de la marca

Y i ala
; A . . ‘ :I l\.,j- k\/
de fabrica, comercio y servicios 1~ ,enclase 9, 35y 38.
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QUINTO. 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, que es Ley No.
8039 y 29 del Reglamento Organico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que
es 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 que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el
recurso de apelacion presentado por el licenciado Victor Vargas Valenzuela, representante
de la empresa TELEFONICA, S.A., en contra de la resolucién dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial de las ocho horas treinta y un minutos dos segundos del veinticuatro de

setiembre del 2015, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de fabrica,

LT I ala
) N | |\ _
comercio y servicio ~— en Clase 9, 35y 38 Internacional, presentado por

el recurrente. Se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia 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 Urefia Boza

Leonardo Villavicencio Cedefio llse Mary Diaz Diaz

Carlos Jose Vargas Jimenez Guadalupe Ortiz Mora
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MARCAS INTRISICAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55
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