TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-537- TRA-PI-

Solicitud de inscripcion de Nombre Comercial “IDEAS SOLUCIONES VISUALES”
(DISENO)

MARICEL MARIA CAMPOS AGUILAR, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2014-3225)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N°0005-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas veinte

minutos del trece de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelacién interpuesto por la sefiorita Maricel Maria Campos Aguilar, mayor,
soltera, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad ndmero dos-quinientos
cincuenta y cuatro trescientos quince, en su condicion personal, en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y seis segundos del

veintisiete de junio de dos mil catorce.
RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dia

nueve de abril de dos mil catorce, la sefiorita Maricel Maria Campos Aguilar, solicita la

ODEAS

inscripcion del nombre comercial SoLvcIoNEs visuaLEs para proteger y distinguir el

nombre comercial de una empresa dedicada a “brindar servicios de produccion y venta de

publicidad y mercadeo .
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SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucion dictada a las once
horas treinta y seis segundos del veintisiete de junio de dos mil catorce, resolvié con
fundamento en el articulo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, asi como el

24 de su Reglamento: “(...) Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada...”

TERCERO. Que la sefiorita Maricel Maria Campos Aguilar, presentd recurso de apelacion
en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas
treinta y seis segundos del veintisiete de junio de dos mil catorce y por ese motivo conoce este

Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y
no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la
indefension de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion fuera
del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contd con el Organo
Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los

siguientes:
Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

1) + IDEAS (DISENO) bajo el registro nimero 233684 para proteger en clase 9 Teléfonos,
periféricos y accesorios, 35 Publicidad, gestion de negocios comerciales; administracion

comercial: trabajos de oficina y 38 Servicios de telecomunicaciones”. Inscrito el 20 de

febrero de 2014 y vigente hasta el 20 de febrero de 2024.Titular CLARO S.A.
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2) n bajo el registro nimero 184117 para proteger en clase 35 Publicidad,

gestion de negocios, administracion comercial, trabajos de oficina. Inscrito el 16 de enero de
2009 y vigente hasta el 16 de enero de 2019. Titular INVESTIGACION DE
TECNOLOGIA AVANZADA S.A DE C.V.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal
caracter para la resolucién del presente caso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la
Propiedad Industrial rechazé la solicitud de inscripcion de la solicitud presentada, al
considerar que en ese Registro se encuentran inscritas la marcas MAS IDEAS (DISENO) e

Al realizar el cotejo a nivel grafico determina que el signo solicitado es sumamente similar a
los inscritos. En cuanto al cotejo fonético determind que la pronunciacién de ambos signos es
igualmente similar, rechazando su inscripcion por considerar que al existir similitud gréfica,
fonética e ideoldgica, podria causar confusion en los consumidores, por lo que se estaria
afectando el derecho de eleccién del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios
por distinguir sus productos a traves de signos marcarios distintivos los cuales se reconocen a

traves de su inscripcion.

Por su parte la apelante en su escrito de agravios sefiala: a) Que no existe similitud gréfica, ya
que el nombre comercial solicitado no contiene la palabra “ideas”, sino que es la figura de un
bombillo, seguido de la palabra “Deas” y acompafiado de dos elementos diferentes, que son
“soluciones visuales”, 10 que la hace completamente distinta. Agrega que se trata de una

gréfica distinta por lo que indica que no existe similitud entre los signos contrapuestos.
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b) Que la clase solicitada es un nombre comercial que es distinto a las clases inscritas.

c) Que las marcas inscritas son especificas de productos y servicios y lo solicitado es la
denominacion de un establecimiento comercial en general.

d) Que no es cierto lo afirmado en la resolucion impugnada, de que el nombre solicitado
podria provocar la creencia del mismo origen empresarial ya que indica que son gréficas
diferentes y elementos o palabras distintas, por lo que no se puede confundir la figura de un

bombillo con el signo de + .

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los
agravios expuestos por la solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe
necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos. En el caso concreto lo que se esta
solicitando es un nombre comercial, el cual debe ser cotejado con las marcas inscritas, por lo
que le corresponde como fundamento legal, la aplicacion de los articulos 2 y 65 de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado si la
coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusion en los
terceros, y por otro lado, el riesgo que podria presentar, en el sentido de llegar a asociar la

empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los citados articulos se advierte, que en la proteccion de los derechos de los titulares de
signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parametro eficaz para
la valoracion de las formalidades extrinsecas e intrinsecas que debe realizar el registrador,
cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento juridico, a

saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legitimos de los
titulares de marcas y otros signos distintivos, asi como los efectos reflejos de
los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e

intereses legitimos de los consumidores...” (Ver Articulo 1 de la Ley de
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Marecas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestd el Registro de Instancia, los signos bajo

examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

SIGNO

SOLICITADO

ODEAS

SoLucrioNES VISUALES

Una empresa dedicada a “brindar servicios de produccion y venta de publicidad y mercadeo”.

SIGNOS INSCRITOS
+ IDEAS (DISENO)
Registro N° 233684

Para proteger en clase 9 Teléfonos, periféricos y accesorios, 35 Publicidad, gestion de

negocios comerciales; administracion comercial: trabajos de oficina y 38 Servicios de

telecomunicaciones”

Registro N° 184117

Para proteger en clase 35 Publicidad, gestion de negocios, administracion comercial, trabajos

de oficina.
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Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar. Notese que la
palabra “IDEAS” est4 incluida en el signo solicitado, el cual estd compuesto por las palabras
DEAS SOLUCIONES VISUALES aunque la letra “I”” de la solicitada esta constituida por la
figura de un bombillo, siempre el consumidor la comparara con la letra inicial de esa palabra
que es “IDEAS” y los signos registrados por las palabras +IDEAS e IDEAS EN ACCION. A
nivel visual la unica diferencia se da en que el nombre comercial solicitado disfraza el
vocablo “ideas” con la figura de un bombillo al inicio, pero ello no le otorga ninguna
diferenciacion con los inscritos, ya que la marca gira alrededor del término “ideas”. Desde el
punto de vista fonético ambos se pronuncian exactamente igual, ya que tienen el término
preponderante IDEAS, lo que podria producir que el consumidor perciba que los signos tienen
un mismo origen empresarial, y ello conlleva a la confusion que es precisamente lo que el
ordenamiento juridico marcario trata de evitar, al no permitir que signos iguales o similares y
que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio

de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusion, presenta distintos grados que van

desde la similitud o semejanza entre dos 0 mas signos, hasta la identidad entre ellos, hipétesis
esta Gltima en la que resulta necesario verificar, no ya la cercania sensorial y mental entre los
signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de
los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relacion con el giro y
actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos
casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios 0 éstos
estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal

como se prevé en el articulo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los servicios a proteger por el signo
solicitado, estan relacionadas con los productos y servicios de los signos inscritos. Adviértase,

que en lo que interesa el nombre comercial solicitado pretende: “brindar servicios de

produccion y venta de publicidad y mercadeo ”. Y los inscritos + IDEAS (DISENO)
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protege en clase 35 “Publicidad, gestion de negocios comerciales; administracion comercial:

trabajos de oficina”” 'y el signo protege igualmente en clase 35

“Publicidad, gestion de negocios, administracién comercial, trabajos de oficina.”

El hecho de que los listados por su orden protejan productos servicios y actividades que estan
relacionados y pertenezcan a un sector de publicidad y mercadeo vinculados entre si, abonado
a que los signos son similares en su parte denominativa, se configura el riesgo de confusién
en el consumidor, quienes quedarian en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los

mismos de coexistir los signos distintivos.

Resulta importante sefialar en este escenario, que una vez registrado un signo y hasta tanto no
haya sido cancelado, el mismo goza de la proteccion registral conforme lo dispuesto por el
articulo 25 de la Ley de Marcas, por lo que no puede aceptarse la inscripcién de nuevos
signos que contrarien otro inscrito en violacion como es el caso que se conoce, del articulo 65
de la ley de rito en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, esto
a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el articulo 1 de

la Ley de Marcas supra citado.

Con relacion a los agravios de la apelante relativos a que no existe similitud gréafica, ya que el
nombre comercial solicitado no contiene la palabra “ideas”, ya que aunque en el sino que es la
figura de un bombillo, seguido de la palabra “Deas” y acompafiado de dos elementos
diferentes, al respecto es importante sefialar que la palabra preponderante es IDEAS, ya que
aunque en el signo solicitado la letra | esta representada por un bombillo, siempre es percibida
por el consumidor como el vocablo “IDEAS”, tal y como lo indicara la misma apelante en la

descripcion del denominativo visible a folio 1 del expediente. Ademas tal y como quedo
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indicado, efectivamente en el presente caso existe similitud gréafica y fonética con los signos
inscritos existiendo riesgo de confusion y de asociacion empresarial por parte del consumidor.
Con relacion al agravio que la clase solicitada es un nombre comercial que es distinto a las
clases inscritas, se debe sefialar que tal y como lo indica la Ley de Marcas un nombre
comercial no podré ser objeto de registro si es igual o similar a una marca registrada, y ademas
del cotejo realizado qued6 demostrada la similitud grafica, fonética e ideoldgica con las
marcas inscritas, siendo que el consumidor al estar frente a signos casi idénticos que protegen
servicios de una misma naturaleza se produce el riesgo de confusion, que no se elimina por
estar en diferentes clases tal y como lo alega la apelante, razon por la cual los agravios deben

ser rechazados.

Al concluirse que con el signo que se pretende registrar se podrian afectar los derechos de la
empresa titular de los signos inscritos, ademas de existir la posibilidad de que surja un riesgo
de confusidn entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en
los articulos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo

resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripcion de la solicitud del

ODEAS

nombre comercial Scrverones visvares, fundamentado en una similitud grafica, fonética e

ideolégica, con los signos inscritos + |IDEAS (DISENO) y el signo

Por lo anterior, es procedente declarar sin lugar el recurso de apelacion interpuesto por la
sefiorita Maricel Maria Campos Aguilar, en su condicion personal, en contra de la resolucién
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y seis segundos del

veintisiete de junio de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.
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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 (N° 8039 del 12 de
octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo
Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la via

administrativa.
POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso
de apelacion interpuesto por la sefiorita Maricel Maria Campos Aguilar, en su condicién
personal, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las
once horas treinta y seis segundos del veintisiete de junio de dos mil catorce, la cual en este
acto se confirma, denegando la solicitud de inscripcion del signo solicitado. 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 Urena Boza

Pedro Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.
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