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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0366-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA, COMERCIO Y 

SERVICIOS “AMERICA’S BUSINESS NETWORK.” 

FOX NEWS NETWORK, LLC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-2346 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0497-2021 

 

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

con treinta y cinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias 

Chacón, titular de la cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición 

de apoderada especial de la compañía FOX NEWS NETWORK, LLC., organizada y 

existente conforme a las leyes de Delaware, con domicilio en 1211 Avenue of the Americas, 

New York, New York 10036, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:59:29 horas del 1 de julio de 2021. 

 

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de marzo de 2021, la abogada 

Marianella Arias Chacón, de calidades conocidas, en su condición de gestora de negocios de 

la compañía indicada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y 
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servicios AMERICA’S BUSINESS NETWORK., para para proteger y distinguir en clase 

9: aparatos e instrumentos científicos, de investigación, navegación, topografía, fotográficos, 

cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, medición, señalización, detección, 

ensayo, inspección, salvamento y enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, 

conmutar, transformar, acumular, regular o controlar la distribución o el uso de electricidad; 

aparatos e instrumentos para grabar, transmitir, reproducir o procesar sonido, imágenes o 

datos; soportes grabados y descargables, software informático, soportes de almacenamiento 

y grabación digitales o analógicos en blanco; mecanismos para aparatos que funcionan con 

monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; computadoras y dispositivos 

periféricos informáticos; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oídos para 

buceadores, pinzas nasales para buceadores y nadadores, guantes para buceadores, aparatos 

de respiración para nadar bajo el agua; aparatos de extinción de incendios; dibujos animados; 

correas para teléfonos móviles; aparatos de limpieza para discos fonográficos; recipientes 

para lentes de contacto; archivos de imágenes descargables; archivos de música descargables; 

tonos de llamada descargables para teléfonos móviles; publicaciones electrónicas 

descargables; estuches para anteojos; cadenas para anteojos; cordones para anteojos; 

monturas de anteojos; imanes (decorativos); alfombrilla para ratón/mouse; estuches para 

gafas; monturas de gafas; reposamuñecas para su uso con ordenadores; aplicaciones de 

software móvil descargables para dispositivos de comunicaciones móviles para su uso en la 

distribución de vídeo digital, archivos de vídeo, vídeo y contenido multimedia; software 

descargable para recibir, transmitir, buscar, acceder y revisar contenido audiovisual y 

multimedia a través de Internet, dispositivos electrónicos digitales móviles, redes de 

comunicaciones y redes de telecomunicaciones inalámbricas; en clase 38: servicios de 

telecomunicaciones; servicios de transmisión y radiodifusión de televisión; servicios de 

difusión de audio y vídeo a través de Internet; difusión de programación de vídeo y audio a 

través de Internet; servicios de radiodifusión y suministro de acceso de telecomunicaciones 

a contenido de vídeo y audio proporcionado a través de un servicio de vídeo bajo demanda a 

través de Internet; transmisión de material de audio, visual y audiovisual a través de una red 
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informática mundial; transmisión de material de vídeo en Internet; transmisión de material 

de audio y visual en Internet; servicios de telecomunicaciones, a saber, transmisión de voz, 

datos, gráficos, imágenes, audio y vídeo mediante redes de telecomunicaciones, redes de 

comunicación inalámbrica e Internet; transmisiones de video bajo demanda; y en clase 41: 

educación; brindar formación/entrenamiento; entretenimiento; actividades deportivas y 

culturales; servicios de caligrafía; publicación electrónica; servicios de intérprete de idiomas; 

servicios de composición de página que no sean con fines publicitarios; suministro de 

publicaciones electrónicas en línea, no descargables; publicación de libros; publicación de 

libros y revistas electrónicos en línea; publicación de textos distintos de los publicitarios; 

interpretación de lenguaje de señas; traducción; servicios de entretenimiento, a saber, 

provisión de programas multimedia continuos con noticias, negocios y finanzas distribuidos 

a través de diversas plataformas a través de múltiples formas de medios de transmisión; 

suministro de información de entretenimiento en línea con noticias, negocios y finanzas; 

servicios de entretenimiento en forma de videos e imágenes no descargables con programas 

multimedia sobre noticias, negocios y finanzas transmitidos a través de Internet y redes de 

comunicación inalámbrica. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 13:59:29 horas 

del 1 de julio de 2021, resolvió denegar parcialmente la inscripción de la marca propuesta 

para los servicios de la clase 38, no existiendo objeción alguna para la inscripción de los 

productos en clase 9 y de servicios en clase 41; todo de conformidad con el artículo 7 incisos 

d) y g) y 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de 

marcas. 

 

Inconforme con lo resuelto, la recurrente mediante documento electrónico recibido por el 

Registro de la Propiedad Intelectual el 15 de julio de 2021, interpuso recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio y expresó como agravios, que la autoridad registral no analizó la 

marca como un todo, separa cada elemento que la conforma “America’s, Business  Network”, 
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lo cual no permite un adecuado análisis de esta, ya que dichos términos vistos en forma 

conjunta no poseen un contenido o sentido gramatical y mucho menos generan engaño; 

además, visto en su conjunto el signo marcario propuesto no resulta ser genérico o estar 

conformado por términos de uso común; asimismo entre la marca solicitada AMERICA’S 

BUSINESS NETWORK. y el signo registrado AMERICAN DATA NETWORKS, presentan 

diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico, logrando que no se confundan entre sí y 

por ende permitiendo su coexistencia; también su pronunciación es distinta y las ideas que 

crean no generan confusión; en consecuencia, entre el signo inscrito y la marca denegada 

para la clase 38, existen suficientes diferencias para poder ser distinguidas por el consumidor. 

 

Finalmente, la recurrente indica que los signos marcarios se conforman por tres términos y 

su mayor diferenciación se produce en el segundo elemento literal que conforma cada marca 

sea BUSINESS y DATA, ya que esas palabras poseen un significado distinto y no tienen 

nada en común, mucho menos comparten letras en su conformación, además fonéticamente 

son disímiles al emitir un sonido propio y sus definiciones NEGOCIOS y DATOS, son 

completamente distintos, por lo cual no existe riesgo de confusión en el consumidor. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la 

Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de AMERICAN DATA NETWORKS 

S.A., la marca de servicios AMERICAN DATA NETWORKS, registro 188717, desde el 3 

de abril de 2009, vigente hasta el 3 de abril de 2029, en clase 38 internacional, para proteger: 

servicios de telecomunicación (folios 12 al 13 del expediente principal). 

 

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

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 
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CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. En el caso que nos ocupa, se presenta para su registro el 

signo AMERICA’S BUSINESS NETWORK., en clases 9, 38 y 41 de la nomenclatura 

internacional. El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó parcialmente la inscripción de 

la solicitud presentada específicamente para la clase 38 por razones intrínsecas; y autorizó la 

inscripción para los productos en clase 9 y servicios en clase 41. 

 

Por consiguiente, a efecto de determinar la aptitud distintiva de la marca propuesta, el 

calificador ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas, sea, respecto de la 

capacidad misma de esta para identificar el producto o servicio de que se trata, como también 

de las extrínsecas en cuanto a que pueda producir un riesgo de confusión o asociación, al 

examinarla en relación con los derechos de terceros, a efectos de que no se encuentre 

comprendida en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 

7 y 8 de la Ley de marcas. 

 

En vista de lo anterior, en un primer escenario desde la perspectiva intrínseca es importante 

señalar lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas que establece los impedimentos a la 

inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre 

el signo y su objeto de distinción; sus incisos d) y g) impiden la inscripción de un signo 

marcario cuando: d) consista, “únicamente en un signo o una indicación que en el comercio 

pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se 

trata; g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se 

aplica.” 

 

Para el autor Diego Chijane, una marca se considera descriptiva, cuando designa una cualidad 
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primaria y esencial del bien que se pretende identificar, y, citando a De Jesús González, 

señala: “un signo será descriptivo siempre que proporcione una idea exacta o completa de los 

bienes para los cuales se solicitó el registro.” (Chijane, D. (2007). Derecho de Marcas. 

Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 51 y 52). 

 

Bajo ese conocimiento, una vez analizada la marca propuesta AMERICA’S BUSINESS 

NETWORK., en relación con los servicios en clase 38 internacional, sean: servicios de 

telecomunicaciones; servicios de transmisión y radiodifusión de televisión; servicios de 

difusión de audio y vídeo a través de Internet; difusión de programación de vídeo y audio a 

través de Internet; servicios de radiodifusión y suministro de acceso de telecomunicaciones 

a contenido de vídeo y audio proporcionado a través de un servicio de vídeo bajo demanda a 

través de Internet; transmisión de material de audio, visual y audiovisual a través de una red 

informática mundial; transmisión de material de vídeo en Internet; transmisión de material 

de audio y visual en Internet; servicios de telecomunicaciones, a saber, transmisión de voz, 

datos, gráficos, imágenes, audio y vídeo mediante redes de telecomunicaciones, redes de 

comunicación inalámbrica e Internet; transmisiones de video bajo demanda; considera este 

Tribunal que esta se conforma por la frase en idioma inglés AMERICA’S BUSINESS 

NETWORK, siendo que en su conjunto y traducida al español significa RED DE 

NEGOCIOS DE AMÉRICA (https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text= 

AMERICA%E2%80%99S%20BSINESS%20NETWORK&op=translate), la cual refiere en 

forma directa a características de los servicios, prácticas comerciales, que se consiguen o son 

brindados por medio de plataformas en línea, además los vocablos AMERICA’S BUSINESS 

NETWORK, pueden ser utilizados por distintos competidores que se dediquen a 

comercializar o brindar ese tipo de servicios o relacionados; por ende la marca solicitada se 

configura en descriptiva y no cuenta con la distintividad necesaria para que el consumidor 

pueda identificar el origen empresarial como los servicios prestados en el mercado; de ahí, 

que efectivamente lleve razón el Registro al rechazar la marca solicitada para la clase 38 

internacional. 
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En un segundo escenario, analizando la marca desde el punto de vista extrínseco, nuestra 

normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y otorgarle la protección 

que tal registro conlleva cuando guarde similitud con otro anterior. En este sentido el artículo 

8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como 

marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición 

conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a 

una marca registrada o en trámite de registro, si los productos o servicios son los mismos o 

similares susceptibles de ser asociados y si tal similitud entre signo, puedan causar confusión 

al público consumidor, o generar riesgo de asociación. 

 

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, decreto ejecutivo 30233-J, 

establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, acudiendo al examen 

gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan 

distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual 

infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad. 

 

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean 

estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación; 

es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da 

cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación 

correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido 

conceptual de los signos; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir uno de otro. 

 

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar en el 

lugar del consumidor del bien o servicio; luego, debe atenerse a la impresión de conjunto de 

los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues 

lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en mayor 
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consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. 

Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización 

de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no 

ser confundido. 

 

Para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente 

comparación, la que se hace únicamente respecto a la clase 38 que fue la apelada. 

 

SIGNO SOLICITADO 

AMERICA’S BUSINESS NETWORK. 

 

CLASE 38 

Servicios de telecomunicaciones; servicios de transmisión y radiodifusión de televisión; 

servicios de difusión de audio y vídeo a través de Internet; difusión de programación de vídeo 

y audio a través de Internet; servicios de radiodifusión y suministro de acceso de 

telecomunicaciones a contenido de vídeo y audio proporcionado a través de un servicio de 

vídeo bajo demanda a través de Internet; transmisión de material de audio, visual y 

audiovisual a través de una red informática mundial; transmisión de material de vídeo en 

Internet; transmisión de material de audio y visual en Internet; servicios de 

telecomunicaciones, a saber, transmisión de voz, datos, gráficos, imágenes, audio y vídeo 

mediante redes de telecomunicaciones, redes de comunicación inalámbrica e Internet; 

transmisiones de video bajo demanda. 

 

MARCA INSCRITA 

AMERICAN DATA NETWORKS 

 

CLASE 38 

Servicios de telecomunicación. 
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Después de examinar en su conjunto los signos marcarios en pugna, observa este Tribunal 

que gráficamente las marcas confrontadas son denominativas, conformadas por las frases 

AMERICA’S BUSINESS NETWORK y AMERICAN DATA NETWORKS, escritas en 

letras color negro con grafía sencilla, comparten en su estructura casi la totalidad de los 

términos AMERICA’S / AMERICAN y NETWORK / NETWORKS, siendo su única 

diferencia la palabras BUSINESS y DATA. A pesar de contener esa diferencia en su 

composición gramatical, ello no genera la suficiente distintividad en la marca pretendida, por 

lo cual podría ser confundible con la marca inscrita e inducir a que el consumidor se encuentre 

en una eventual situación de error o confusión. 

 

Desde el punto de vista fonético, a pesar de conformarse los signos por los términos 

BUSINESS y DATA, la pronunciación en conjunto de los distintivos marcarios resulta 

semejante, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos 

enfrentados, siendo que la impresión sonora impacta en forma equivalente en el oyente; 

máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo 

imperfecto dejado por la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares y 

denominativos, el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización. 

 

En el campo ideológico, las marcas evocan la misma idea ya que las frases AMERICA’S  

BUSINESS NETWORK y AMERICAN DATA NETWORKS, traducidos del idioma inglés 

al español equivalen a RED DE NEGOCIOS DE AMÉRICA (https://translate.google.com/?h 

l%20=es&sl=en&tl=es&text=AMERICA%E2%80%99S%20BUSINESS%20NETWORK

&op=translate) y REDES DE DATOS AMERICANAS 

(https://translate.google.com/?h1%20=es&sl=en&tl=es&text=AMERICAN%20DATA%20

NETWORKS&op=translate), que podría referirse a servicios de conectividad por medio de 

una red de ordenadores, con el fin de compartir información o prácticas comerciales referente 
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a negocios, inversiones o recursos, impidiendo al consumidor el poder distinguir una marca 

de otra. 

 

Ahora bien, a pesar de presentar los signos marcarios similitudes gráficas, fonéticas e 

ideológicas, aún queda otra oportunidad para que un signo sea inscrito, y es en cuanto a la 

aplicación del principio de especialidad, mediante el que signos iguales o similares pueden 

acceder a la publicidad registral, siempre y cuando los productos o servicios que protegen 

sean tan distintos que ni siguiente puedan ser relacionados. 

 

La marca solicitada busca proteger y distinguir en clase 38 Servicios de telecomunicaciones; 

servicios de transmisión y radiodifusión de televisión; servicios de difusión de audio y vídeo 

a través de Internet; difusión de programación de vídeo y audio a través de Internet; servicios 

de radiodifusión y suministro de acceso de telecomunicaciones a contenido de vídeo y audio 

proporcionado a través de un servicio de vídeo bajo demanda a través de Internet; transmisión 

de material de audio, visual y audiovisual a través de una red informática mundial; 

transmisión de material de vídeo en Internet; transmisión de material de audio y visual en 

Internet; servicios de telecomunicaciones, a saber, transmisión de voz, datos, gráficos, 

imágenes, audio y vídeo mediante redes de telecomunicaciones, redes de comunicación 

inalámbrica e Internet; transmisiones de video bajo demanda; y la marca inscrita protege 

Servicios de telecomunicación. 

 

En ese sentido, este Tribunal determina que los servicios a proteger en clase 38 por la marca 

pedida, son de la misma naturaleza, destino y utilización con los protegidos por la marca 

inscrita. 

 

Partiendo de lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios que plantea la representación 

de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo 

cuyo registro se solicita, se rechazan los agravios expuestos y se concluye que la marca 
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solicitada en aplicación del principio de especialidad no puede coexistir registralmente con 

el signo inscrito en la clase 38 de la nomenclatura internacional. 

 

Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la  

abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía 

FOX NEWS NETWORK, LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual a las a las 13:59:29 horas del 1 de julio de 2021. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en la consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición 

de apoderada especial de la compañía FOX NEWS NETWORK, LLC., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:59:29 horas del 1 

de julio de 2021, la que en este acto se confirma. 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 

 

 

 

Cristian Mena Chinchilla               Leonardo Villavicencio Cedeño 
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Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

euv/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM 

 

DESCRIPTORES. 

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN 

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN 

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

TNR: 00.41.26 

 

MARCA DESCRIPTIVA 

TG. MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 

TNR. 00.60.74 

 

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA 

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES 

TNR: 00.60.69 
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