TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0419-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA SPACESA'L
DE FABRICA Y SERVICIOS

SHANGHAI SPACESAIL TECHNOLOGIES CO. LTD., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-548]1)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0226-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose, Costa Rica, a
las trece horas con cuarenta y nueve minutos del quince de mayo de

dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la
licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti, portadora de la cedula
de identidad 1-0626-0794, apoderada especial de la empresa
Shanghai Spacesail Technologies Co., Ltd., organizada y existente
bajo las leyes de China, domiciliada en Room 502-2 Block &, No.
158 Jiuting Zhongxin Road, Jiuting Town, Songjiang District,
Shanghai, China, en contra de la resolucion dictada por el Registro de
la Propiedad Intelectual a las 14:45:12 horas del 16 de setiembre de

2024.

Redacta el juez Oscar Rodriguez Sdnchez
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Maria

CONSIDERANDO

Laura Valverde Cordero, cedula 1-1331-0307, apoderada especial de

la empresa Shanghai Spacesail Technologies Co., Ltd., solicito el

registro de la marca de fdbrica y servicios SPACESAIL para

distinguir productos y servicios en las clases 9, 38 y 42.

Mediante auto de las 14:57:27 horas del 30 de mayo de 2024, el
Registro le indico a la solicitante que la marca pedida incurre en las

prohibiciones establecidas en el articulo 8 de la Ley de marcas debido

SR

—mw ¢cnN close

O SPACE y‘

a que presenta similitud con los signos

38,y “SPACE PLUS” en clase 9.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolucion de las 14:45:12

horas del 16 de setiembre de 2024, denego la solicitud de la marca

de fabrica y servicios SPACESAIL para distinguir productos y
servicios en las clases 9, 38 y 42; fundamento el rechazo en el

articulo 8 incisos ay b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

La representacion de la empresa solicitante Shanghai Spacesail
Technologies Co., Ltd., presento recurso de apelacion contra o
resuelto por el Registro de origen y expresd como agravios Lo

siguiente:

1. Elsigno solicitado debe ser analizado en su vision en conjunto y
Nno bajo una revision fragmentada de sus componentes, por o
que no es procedente afirmar una confusion del signocomo

consecuencia de un anadlisis del termino SPACE, ya que
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marca solicitada es SPACESAIL, por lo que, al incluir SAIL hace

que se diferencie de la marca inscrita.

2. Las marcas son graficay fonéticamente distintas. Ademds, la
marca solicitada posee un significado que consiste en ESPACIO
y el nombre en idioma chino de una constelacion de dicho pais
que es “COSTELACION QIANFAN".

3. Del cotejo marcario se observa que, las marcas cuestionadas no
cuentan con la misma longitud, no comparten el mismo
sonido final, la escritura no es la Mmisma, NO se pronuncian nNi
escuchan igual.

4. La empresa citada (IMAGEN SATELITAL) fue vendida y ahora
es parte de Claxson Interactive Group.

5. Contrario a lo resuelto por el Registro, no existe una semejanza
clara ni relacion entre los signos cotejados en cuanto a
productos y servicios se refiere; por lo que, no existe posibilidad
de que el consumidor promedio realice un vinculo empresarial

entre empresas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios
los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el

considerando tercero de la resolucion recurrida, en lo que interesa la

‘SPHCEy
existencia de los registros de los signos © SPACE Y = s , poOr lOs

cuales se rechazo la marca solicitada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra
hechos con tal cardacter que sean de relevancia para el dictado de la

presente resolucion.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el
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administrativo de primera instancia se observa que se cometieron

varios errores en la resolucion recurrida:

1. No se tomod en cuenta para el cotejo el registro 231823 de la
marca SPACE PLUS, vigente hasta el 3 de diciembre de 2033,
que distingue productos de la clase 9: programas descargables
de computadora en la naturaleza de aplicaciones moviles para
observar o descargar programas de television a dispositivos

moviles. Titular: Imagen Satelital. S.A

O SPACE

2. Elcotejo de la marca solicitada con los signos inscritos
J. = -
‘SPF)CE
y —mw Se realizo sin considerar que se trata de signos mixtos

y centrdndose en el componente denominativo.

Considera este Tribunal que los anteriores errores Nno generan
incongruencia en la resolucion recurrida puesto que se tomaron en
cuenta elementos que fundamentan su contenido, por ende, no es
menester declarar la nulidad. Sin embargo, se debe llamar la atencion

del Registro de origen en cuanto a estas inconsistencias.

Por lo demds, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que

causen nulidades, invalidez o indefension que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la
Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de
marcas), y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado
como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe
generar confusion en relacion con otros debidamente inscritos o en

tramite de inscripcion; y esta es la esencia del derecho exclusivo qu
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Uuna Mmarca inscrita confiere a su titular.

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

signo solicitado.

La legislacion marcaria enumera una serie de prohibiciones de
registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podria
verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto,
elarticulo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningun
signo podra ser registrado, cuando ello afecte algun derecho de
terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en
los incisos a y b:
[...]

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacion
geografica o una denominacion de origen, registrada o en
tramite 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser
identico o similar a una marca, una indicacion geografica o una
denominacion de origen, registrada o en tramite de registro por
parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los

mismos productos o servicios o productos o servicios diferent
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pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la

marca, la indicacion geogrdfica o la denominacion de origen

anterior.

[...]

De acuerdo con la horma anterior, no es registrable como marca un
signo identico o similar a uno previamente registrado o en tramite de
registro por parte de un tercero, por cuanto no tendria cardcter
distintivo y generaria riesgo de confusion o de asociacion empresarial.
Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en

el Proceso 19-1P-2022, hace el siguiente andlisis:

a) El riesgo de confusidn puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusion directo estda caracterizado por la

posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o
servicio determinado, crea que estd adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusion indirecto se presenta cuando el

consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad
de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente
posee.

b) El riesgo de asociacion consiste en la posibilidad de que el
consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el
origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense
que el productor de dicho producto o el prestador del servicio
respectivo, tiene una relacion o vinculacion econdmica con otro

agente del mercado.

Asi, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe

tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que

se presenta cuando entre dos o mMmds signos existen similitud
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graficas, fonéticas o conceptuales gque hacen surgir el riesgo de

confusion entre ellos, sea de cardcter visual, auditivo o ideoldogico;
para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar
del consumidor, teniendo en mente quienes serian los consumidores
del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse
a la impresion de conjunto que despierten las denominaciones, sin
desmembrarlos, analizarlos sucesivomente y nunca en forma
simultdnea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor
tendrd de ellos en el futuro); y tener en consideracion las semejanzas
y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce,
que el cotejo marcario es el metodo que debe seguirse para saber si
dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que

hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y
los registrados, no solo es de aplicacidén el articulo 8 incisos a) y b) de
la Ley de cita, sino también el articulo 24 incisos c) y e) de su
Reglamento, que refieren a las semejanzas entre los diferentes signos
distintivos, e indican que se deben examinar sus similitudes graficas,
foneticas e ideologicas, dando mds importancia a las similitudes que
a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo
de confusion y asociacion frente al consumidor y sirven de base, para
objetar el registro de un signo como proteccion a los derechos
adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar

a la pedida. Al efecto se indica:

Articulo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la
realizacion del examen de fondo como para la resolucion
de oposiciones, se tomard en cuenta, entre otras, las

siguientes reglas:
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[...]

c) Debe darse mds importancia a las semejanzas que a las
diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusién, no es suficiente
que los signos sean semejantes, sino ademds que los
productos o servicios que identifican sean de la misma
naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociacion

o relacion entre ellos;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y

las marcas inscritas:

Signho solicitado Signhos inscritos
s
SPACE
SPACESAIL ®© SPACE SPARCE PLUS
~———
Clase 9,38 vy 42 Clase 38 Clase ©

Los listados de productos de cada una de ellas son los siguientes:

SPACESAIL

Clase 9: Transmisores de senales electronicas; radios; antenas;
instrumentos de navegacion; modems; aparato de navegacion para
vehiculos [ordenadores de a bordo]; aparato de navegacion por

satelite; aplicaciones de software informatico, descargables;
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N

dispositivos de comunicacion en red; aplicaciones de software

informdtico descargables para teléfonos inteligentes,

Clase 38: Envio de mensajes; comunicaciones por terminales de
ordenador; transmision de mensajes e imadgenes asistida por
ordenador; suministro de informacion en el dmbito de las
telecomunicaciones; alquiler de aparato para el envio de mensajes;
comunicaciones por redes de fibra optica; alquiler de equipo de
telecomunicaciones; transmision por satelite; suministro de
conexiones de telecomunicaciones a una red informadtica mundial;
suministro de acceso a bases de datos; transmision de archivos
digitales; transmision (flujo) de datos; radiocomunicaciones; servicios
de geolocalizacién [servicios de telecomunicaciones]; servicios de
proveedor de servicios de Internet [ISP]; servicios de intercambio
electronico de datos [EDI]; transmision de mensajes electrénicos;
transmision de senales de sonido, imagen y datos; alquiler de equipo
de comunicaciones; servicios de acceso a las telecomunicaciones;
prestacion de servicios de conectividad de retransmision de tramas
para la transferencia de datos; servicios de comunicacion inaldmbrica
de banda ancha; servicios de comunicacion de red informatica;
servicios de comunicaciones electronicas; transferencia de datos;
transmision de datos, sonido e imdagenes por satelite; radiodifusion;
consultoria relacionada con telecomunicaciones; prestacion de foros
en linea; servicios de telecomunicacion aerondutica; mensajeria
numerica; servicios de pasarela de telecomunicaciones; servicios de

Central Telefonica Privada inaldmbrica [PBX].

Clase 42: Investigacion en el campo de la tecnologia de las
telecomunicaciones; diseno, mantenimiento y actualizacion de

software informatico; software como un servicio [SaaS]; servicios

WWW.TRA.GO.CR




TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 1S de mayo de 2025
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0226-2025
Pdagina 10 de 15

soporte de tecnologia de la informacion [IT] [solucidon de problemas de
software]; servicios de cifrado de datos; copia de seguridad de datos
externa; almacenamiento electronico de datos; plataforma como un
servicio [PaaS]; desarrollo de plataformas informaticas; diseho vy

desarrollo de software en el campo de las aplicaciones moviles.

Marcas inscritas

O SPACE

Clase 38: servicios de emision por television, comunicaciones
inaladmbricas, especialmente transmision de texto, datos, audio, video
y graficos a telefonos moviles; streaming de material de audio y video
por Internet; proveer el streaming de material de audio y video en
relacion con el entretenimiento y contenido editorial e informacion;
proveer acceso a multiples usuarios a una red global y bases de datos
computarizadas principalmente video juegos y contenidos
relacionados a video juegos; servicios de comunicaciones,
especialmente, proveer salas de Chat online y boletines electronicos y
tableros para la transmision de mensajes entre usuarios en el campo
de interées general, comunidad virtual, redes sociales y servicios de
conducir un sistema de sondeo y votacion para terceros via una red de
comunicacion inaldmbrica; servicios de comunicaciones
especialmente, transmision de mensajes, discusiones interactivas,
compartir fotos y transmision de imdgenes fotogrdficas; proveer e-
mail y servicio de mensajeria instantdnea; proveer acceso a multiples

usuarios a una red global de bases de datos por computador.
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.
SPRCE

~———y

Clase 38: servicios de transmision y emision de programas de
television, radio, peliculas y videos por medio de ondas aéereas, cable,
satelite e internet; comunicaciones inaladmbricas, principalmente,
transmision de texto, datos, audios, videos y graficos a telefonos
moviles y dispositivos inaladmbricos; suministro de material de audio y
video relacionados con el entretenimiento, informacion y contenido
editorial; suministro de acceso, a multiples usuarios, a una red y base
de datos global computarizada principalmente relacionada con video

juegos y contenidos relacionados con video juegos.

SPACE PLUS

Clase 9: programas descargables de computadora en la naturaleza
de aplicaciones moviles para observar o descargar programas

de television a dispositivos moviles

De conformidad con la anterior comparacion y tomando en cuenta los
agravios del apelante, el signo solicitado es denominativo y con grafia

especial SPACESAIL

Por su parte, dos de los signos registrados son
mixtos cuentan con una parte denominativa con grafia especial y otros
elementos figurativos secundarios y el tercero es solamente

denominativo.

En cuanto al cotejo de signos mixtos este Tribunal ha sido conteste en

gque la parte denominativa es la preponderante puesto que es-la
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utilizada por el consumidor para ubicar los productos y servicios en el

mercado y bajo esta premisa considera el Tribunal que el andlisis en
conjunto indica que desde el punto de vista grafico las
denominaciones SPACESAIL y SPACE o SPACE PLUS presentan mads
semejanzas que diferencias debido a que comparten la mayoria de su

estructura gramatical.

Los signos son graficamente idénticos, en cuanto al elemento
preponderante de todos que es la palabra “SPACE?”; si bien es cierto
la marca solicitada contiene ademads el téermino SAIL (navegar en su
traduccion del inglés al espafiol), esta es una palabra de uso comun
en el ambito de las telecomunicaciones, que no le otorga distintividad
al signo. No se trata de hacer un andlisis desmembrado del signo,
pero es claro que en el se distinguen ambos vocablos que por

separado tienen su significado conocido por el consumidor.

A nivel fonetico suenan similar por compartir parte de su estructura
denominativa, por lo que también en este aspecto existe similitud. VY
desde el punto de vista ideologico evocan el mismo concepto referido

a espacio.

Por lo anterior para evitar el riesgo de confusion y asociacion
empresarial la marca no puede ser inscrita, por derecho de terceros,

de conformidad con el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

Acorde al cotejo marcario, queda claro que el signo solicitado incluye
el elemento preponderante de los signos inscritos, con la uUnica
diferencia que ademds contiene la palabra “SAIL” que como se indico,
es de uso comun, dado lo cual, provoca que exista similitud grafica,

fonetica e ideoldgica entre ellos.
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Ahora bien, comprobada la similitud grdfica, fonética e ideoldgica,

corresponde analizar los productos que pretende proteger la marca
solicitada en clase 9 y los servicios de las clases 38 y 42. Si se
observa la lista de productos de la marca solicitada en clase 9 son
complementarios para brindar los servicios de la clase 38 de las
marcas registradas, ademads, se trata de los mismos productos que
protege el signo SPACE PLUS. En cuanto a las clases 38 y 42
solicitadas, se trata de servicios relacionados con los productos vy

servicios que protegen los signos inscritos.

Por lo anterior, no es de aplicacion el principio de especialidad
marcaria que permite que puedan ser inscritas marcas con similitudes
o incluso iguales pero que protejan diferentes productos o servicios,
situacion que no se da en el presente asunto. Dado lo cual, para evitar
el riesgo de confusion y asociacion empresarial la marca no puede ser
inscrita, por derecho de terceros, articulo 8 inciso a) y b) de la Ley de

marcas.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decision
del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca
solicitada, ya que el signo pretendido es idéntico en cuanto al
elemento preponderante de las marcas inscritas, lo que produce
riesgo de confusion y asociacion empresarial, por lo que, al hacer el
analisis comparativo, este Tribunal es del criterio que la marca

propuesta no puede acogerse para inscripcion.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser
rechazados, ya que el signo que solicita la empresa Shanghai
Spacesail Technologies Co., Ltd., no cuenta con una carga diferencial

que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad d
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coexistir registralmente junto con los signos inscritos; existe riesgo de

confusion en el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la
posibilidad de que surja un riesgo de confusion directo e indirecto
entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios
formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso
de apelacion interpuesto en contra de la resolucion de las 14:45:12
horas del 16 de setiembre de 2024, emitida por el Registro de

Propiedad Intelectual, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin
lugar el recurso de apelacion interpuesto por Maria del Milagro
Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa Shanghai
Spacesail Technologies Co., Ltd., en contra de la resolucion dictada
por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 14:45:12 horas del 16 de
setiembre de 2024, 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 el articulo 42
del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 -
MJP. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejard en
los registros que al efecto leva este Tribunal, devueéelvase el

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