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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 apelacién interpuesto por la abogada Marianella Arias
Chacon, titular de la cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San Jose, en su condicion
de apoderada especial de la compafiia 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 resolucion 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 Chacdn, de calidades conocidas, en su condicion de gestora de negocios de

la compafiia indicada, presento solicitud de inscripcion de la marca de fabrica, comercio y

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electronico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr



TRIBUNAL 19 de noviembre de 2021

REGISTRAL )“ VOTO 0497-2021

ADMINISTRATIVO Seeio oo e ARG Pégina 2 de 12

servicios AMERICA’S BUSINESS NETWORK., para para proteger y distinguir en clase
9: aparatos e instrumentos cientificos, de investigacion, navegacion, topografia, fotograficos,
cinematogréficos, audiovisuales, Opticos, de pesaje, medicidn, sefializacion, deteccion,
ensayo, inspeccion, salvamento y ensefianza; aparatos e instrumentos para conducir,
conmutar, transformar, acumular, regular o controlar la distribucion o el uso de electricidad;
aparatos e instrumentos para grabar, transmitir, reproducir o procesar sonido, imagenes o
datos; soportes grabados y descargables, software informético, soportes de almacenamiento
y grabacion digitales o analdgicos en blanco; mecanismos para aparatos que funcionan con
monedas; cajas registradoras, dispositivos de céalculo; computadoras y dispositivos
periféricos informaticos; trajes de buceo, méascaras de buceo, tapones para los oidos para
buceadores, pinzas nasales para buceadores y nadadores, guantes para buceadores, aparatos
de respiracion para nadar bajo el agua; aparatos de extincion de incendios; dibujos animados;
correas para teléfonos moviles; aparatos de limpieza para discos fonograficos; recipientes
para lentes de contacto; archivos de imagenes descargables; archivos de musica descargables;
tonos de Ilamada descargables para teléfonos moviles; publicaciones electronicas
descargables; estuches para anteojos; cadenas para anteojos; cordones para anteojos;
monturas de anteojos; imanes (decorativos); alfombrilla para raton/mouse; estuches para
gafas; monturas de gafas; reposamufiecas para su uso con ordenadores; aplicaciones de
software movil descargables para dispositivos de comunicaciones mdviles para su uso en la
distribucion de video digital, archivos de video, video y contenido multimedia; software
descargable para recibir, transmitir, buscar, acceder y revisar contenido audiovisual y
multimedia a través de Internet, dispositivos electronicos digitales mdviles, redes de
comunicaciones y redes de telecomunicaciones inaldmbricas; en clase 38: servicios de
telecomunicaciones; servicios de transmision y radiodifusion de television; servicios de
difusion de audio y video a través de Internet; difusién de programacion de video y audio a
través de Internet; servicios de radiodifusion y suministro de acceso de telecomunicaciones
a contenido de video y audio proporcionado a traves de un servicio de video bajo demanda a

través de Internet; transmision de material de audio, visual y audiovisual a través de una red
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informatica mundial; transmision de material de video en Internet; transmision de material
de audio y visual en Internet; servicios de telecomunicaciones, a saber, transmisién de voz,
datos, gréficos, imagenes, audio y video mediante redes de telecomunicaciones, redes de
comunicacion inalambrica e Internet; transmisiones de video bajo demanda; y en clase 41:
educacion; brindar formacion/entrenamiento; entretenimiento; actividades deportivas y
culturales; servicios de caligrafia; publicacion electronica; servicios de intérprete de idiomas;
servicios de composicion de pagina que no sean con fines publicitarios; suministro de
publicaciones electronicas en linea, no descargables; publicacién de libros; publicacion de
libros y revistas electrénicos en linea; publicacion de textos distintos de los publicitarios;
interpretacion de lenguaje de sefias; traduccion; servicios de entretenimiento, a saber,
provision de programas multimedia continuos con noticias, negocios y finanzas distribuidos
a través de diversas plataformas a través de multiples formas de medios de transmision;
suministro de informacion de entretenimiento en linea con noticias, negocios y finanzas;
servicios de entretenimiento en forma de videos e imagenes no descargables con programas
multimedia sobre noticias, negocios y finanzas transmitidos a través de Internet y redes de

comunicacion inalambrica.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolucion final dictada a las 13:59:29 horas
del 1 de julio de 2021, resolvié denegar parcialmente la inscripcién de la marca propuesta
para los servicios de la clase 38, no existiendo objecion alguna para la inscripcion de los
productos en clase 9 y de servicios en clase 41; todo de conformidad con el articulo 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 electrénico recibido por el
Registro de la Propiedad Intelectual el 15 de julio de 2021, interpuso recurso de revocatoria
con apelacién en subsidio y expresé como agravios, que la autoridad registral no analizé 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 analisis de esta, ya que dichos términos vistos en forma
conjunta no poseen un contenido o sentido gramatical y mucho menos generan engafio;
ademas, visto en su conjunto el signo marcario propuesto no resulta ser genérico o estar
conformado por términos de uso comun; asimismo entre la marca solicitada AMERICA’S
BUSINESS NETWORK. y el signo registrado AMERICAN DATA NETWORKS, presentan
diferencias a nivel gréfico, fonético e ideoldgico, logrando que no se confundan entre si y
por ende permitiendo su coexistencia; también su pronunciacion es distinta y las ideas que
crean no generan confusion; 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 diferenciacion 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 comun, mucho menos comparten letras en su conformacion, ademas fonéticamente
son disimiles al emitir un sonido propio y sus definiciones NEGOCIOS y DATQOS, son

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

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como
hecho con tal caracter, 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., lamarca 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 telecomunicacion (folios 12 al 13 del expediente principal).

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

hechos, Utiles para la resolucion de este asunto, que tengan el caracter 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 indefension 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 rechaz6 parcialmente la inscripcion de
la solicitud presentada especificamente para la clase 38 por razones intrinsecas; y autorizo la

inscripcion 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 intrinsecas, sea, respecto de la
capacidad misma de esta para identificar el producto o servicio de que se trata, como también
de las extrinsecas en cuanto a que pueda producir un riesgo de confusion o asociacion, al
examinarla en relacion 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 articulos

7y 8 de la Ley de marcas.

En vista de lo anterior, en un primer escenario desde la perspectiva intrinseca es importante
sefialar lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley de marcas que establece los impedimentos a la
inscripcion por razones intrinsecas, que son aquellas derivadas de la relacion existente entre
el signo y su objeto de distincion; sus incisos d) y g) impiden la inscripcion de un signo
marcario cuando: d) consista, “dnicamente en un signo o una indicacién que en el comercio
pueda servir para calificar o describir alguna caracteristica 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 Jesus Gonzélez,
sefiala: “un signo sera descriptivo siempre que proporcione una idea exacta o completa de los
bienes para los cuales se solicitd el registro.” (Chijane, D. (2007). Derecho de Marcas.
Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 51y 52).

Bajo ese conocimiento, una vez analizada la marca propuesta AMERICA’S BUSINESS
NETWORK., en relacion con los servicios en clase 38 internacional, sean: servicios de
telecomunicaciones; servicios de transmision y radiodifusion de television; servicios de
difusion de audio y video a traves de Internet; difusién de programacion de video y audio a
través de Internet; servicios de radiodifusién y suministro de acceso de telecomunicaciones
a contenido de video y audio proporcionado a traves de un servicio de video bajo demanda a
través de Internet; transmision de material de audio, visual y audiovisual a través de una red
informatica mundial; transmision de material de video en Internet; transmision de material
de audio y visual en Internet; servicios de telecomunicaciones, a saber, transmision de voz,
datos, gréficos, imagenes, audio y video mediante redes de telecomunicaciones, redes de
comunicacion inalambrica e Internet; transmisiones de video bajo demanda; considera este
Tribunal que esta se conforma por la frase en idioma inglées AMERICA’S BUSINESS
NETWORK, siendo que en su conjunto y traducida al espafiol significa RED DE
NEGOCIOS DE AMERICA (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 caracteristicas de los servicios, practicas comerciales, que se consiguen 0 son
brindados por medio de plataformas en linea, ademas 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 ahi,
que efectivamente lleve razon 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 extrinseco, nuestra
normativa marcaria es muy clara al negar la registracion de un signo y otorgarle la proteccion
que tal registro conlleva cuando guarde similitud con otro anterior. En este sentido el articulo
8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina que ningun signo podra ser registrado como
marca, cuando ello afecte algun derecho de terceros, configurdndose tal prohibicion
conforme los supuestos que en €l se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a
una marca registrada o en tramite de registro, si los productos o servicios son los mismos o
similares susceptibles de ser asociados y si tal similitud entre signo, puedan causar confusién

al pablico consumidor, o generar riesgo de asociacion.

Por su parte, el articulo 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
gréfico, fonético o ideoldgico, asi como al analisis de los productos o servicios que se buscan
distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual

infraccion o vulneracion de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la confusion 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 observacion;
es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusion auditiva se da
cuando la pronunciacion de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciacion
correcta 0 no, y la confusion ideoldgica 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 impresion de conjunto de
los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultanea, pues

lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendra de ellos en el futuro; y tener en mayor
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consideracion las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.
Asi, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualizacion
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

comparacion, la que se hace Unicamente respecto a la clase 38 que fue la apelada.

SIGNO SOLICITADO
AMERICA’S BUSINESS NETWORK.

CLASE 38
Servicios de telecomunicaciones; servicios de transmision y radiodifusion de television;
servicios de difusion de audio y video a través de Internet; difusion de programacion de video
y audio a través de Internet; servicios de radiodifusion y suministro de acceso de
telecomunicaciones a contenido de video y audio proporcionado a través de un servicio de
video bajo demanda a través de Internet; transmision de material de audio, visual y
audiovisual a través de una red informatica mundial; transmision de material de video en
Internet; transmision de material de audio y visual en Internet; servicios de
telecomunicaciones, a saber, transmisién de voz, datos, graficos, imagenes, audio y video
mediante redes de telecomunicaciones, redes de comunicacion inaldmbrica e Internet;

transmisiones de video bajo demanda.

MARCA INSCRITA
AMERICAN DATA NETWORKS

CLASE 38

Servicios de telecomunicacion.
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Después de examinar en su conjunto los signos marcarios en pugna, observa este Tribunal
que gréficamente las marcas confrontadas son denominativas, conformadas por las frases
AMERICA’S BUSINESS NETWORK y AMERICAN DATA NETWORKS, escritas en
letras color negro con grafia sencilla, comparten en su estructura casi la totalidad de los
términos AMERICA’S / AMERICAN y NETWORK / NETWORKS, siendo su Unica
diferencia la palabras BUSINESS y DATA. A pesar de contener esa diferencia en su
composicion gramatical, ello no genera la suficiente distintividad en la marca pretendida, por
lo cual podria ser confundible con la marca inscrita e inducir a que el consumidor se encuentre

en una eventual situacion de error o confusion.

Desde el punto de vista fonético, a pesar de conformarse los signos por los términos
BUSINESS y DATA, la pronunciacién en conjunto de los distintivos marcarios resulta
semejante, no existiendo para los consumidores una diferenciacion entre los signos
enfrentados, siendo que la impresion sonora impacta en forma equivalente en el oyente;
maxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresion y al recuerdo
imperfecto dejado por la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares y

denominativos, el consumidor fonéticamente tendra el recuerdo de esa vocalizacion.

En el campo ideoldgico, las marcas evocan la misma idea ya que las frases AMERICA’S
BUSINESS NETWORK y AMERICAN DATA NETWORKS, traducidos del idioma inglés
al espafiol equivalen a RED DE NEGOCIOS DE AMERICA (https://translate.google.com/?h
1%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&aop=translate), que podria referirse a servicios de conectividad por medio de

una red de ordenadores, con el fin de compartir informacion o practicas 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 gréficas, fonéticas e
ideologicas, aln queda otra oportunidad para que un signo sea inscrito, y es en cuanto a la
aplicacion 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 transmision y radiodifusion de television; servicios de difusion de audio y video
a través de Internet; difusion de programacién de video y audio a través de Internet; servicios
de radiodifusion y suministro de acceso de telecomunicaciones a contenido de video y audio
proporcionado a través de un servicio de video bajo demanda a traves de Internet; transmision
de material de audio, visual y audiovisual a través de una red informéatica mundial;
transmision de material de video en Internet; transmision de material de audio y visual en
Internet; servicios de telecomunicaciones, a saber, transmision de voz, datos, gréaficos,
imagenes, audio y video mediante redes de telecomunicaciones, redes de comunicacién
inalambrica e Internet; transmisiones de video bajo demanda; y la marca inscrita protege

Servicios de telecomunicacion.

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 utilizacién con los protegidos por la marca

inscrita.

Partiendo de lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios que plantea la representacion
de la empresa apelante, asi como habiendo realizado el proceso de confrontacion del signo

cuyo registro se solicita, se rechazan los agravios expuestos y se concluye que la marca
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solicitada en aplicacion 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 apelacion interpuesto por la
abogada Marianella Arias Chacén, en su condicion de apoderada especial de la compafiia
FOX NEWS NETWORK, LLC., en contra de la resolucién 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 apelacion interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacén, en su condicion
de apoderada especial de la compafiia FOX NEWS NETWORK, LLC., en contra de la
resolucion 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 via administrativa, de conformidad con los articulos 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 resolucién que se dejaréa en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase
el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.
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Priscilla Loretto Soto Arias

euv/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION
T.E: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION
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Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 17/12/2021 0852 AM
Guadalupe Ortiz Mora

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

MARCA DESCRIPTIVA

TG. MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.60.74

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69
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