TRIBUNAL

REGISTRAL y‘

ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0044-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA, COMERCIO Y
SERVICIOS “SINGULARITYU”

SINGULARITY EDUCATION GROUP, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-5977)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0161-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez

horas con trece minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la sefiora Monserrat
Alfaro Solano, abogada, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, cédula de
identidad 1-1149-0188, en calidad de apoderada especial de la compafia
SINGULARITY EDUCATION GROUP, una sociedad debidamente organizada y
validamente existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América,
domiciliada en 1049 El Monte Avenue, C#16, Mountain View, Ca 94040, Estados
Unidos de América, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual a las 13:57:28 del 19 de noviembre de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La sefiora Monserrat Alfaro

Solano, en calidad de apoderada especial de la compafiia SINGULARITY
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EDUCATION GROUP, present6 solicitud de inscripcion de la marca de fabrica,
comercio y servicios “SINGULARITYU”, para proteger y distinguir los siguientes

productos y servicios:

Clase 9: Software de computadora; software descargable; software informatico para
andlisis de datos y gestion y aprovechamiento de datos comerciales e inteligencia;
software de computadora para acceder y gestionar cursos en linea de instruccion y
capacitacion y materiales de curso para los mismos; aparatos de grabacion,
transmision o reproduccion de sonidos o imagenes; soportes de datos magnéticos,
discos de grabacion; discos compactos, DVDs y otros medios de grabacién digital;
contenido de audio, video y multimedia; grabaciones de audio y video,
presentaciones, presentaciones de diapositivas, archivos multimedia, archivos de
texto, juegos electronicos, rompecabezas y documentos escritos sobre ciencia,
tecnologia e innovacion y su impacto en la educacion, los negocios, la sociedad, la
medicina, la salud, las finanzas, la fabricacién, la energia, el espacio, la seguridad
y el medio ambiente; bases de datos electrénicas; archivos de datos electronicos y
bases de datos; publicaciones electronicas; podcasts y webcasts en los campos de
ciencia, la tecnologia y la innovacion y su impacto en la educacion, los negocios, la
sociedad, la medicina, la salud, las finanzas, la fabricacion, la energia, el espacio,

la seguridad y el medio ambiente.

Clase 35: Manejo de negocios; administracion de negocios; servicios de publicidad,
mercadeo y promocion; publicidad, mercadeo y promocion de bienes y servicios de
terceros al proporcionar espacios de exhibicion para demostraciones en vivo o
virtuales de sus bienes y servicios; brindar oportunidades de trabajo en red a otros;
brindar oportunidades de creacion de redes comerciales a empresas potenciales,
nuevas empresas y en etapa inicial con inversores angeles (padrino inversor) y
servicios de financiamiento de capital de riesgo; servicios de incubadora y
aceleradora de negocios; servicios de incubadora y aceleradora de negocios, a
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saber, proporcionar espacio de trabajo que contiene equipo comercial a negocios
potenciales, de inicio y de etapa temprana; servicios de informacion y consultoria
de negocios; organizacion de eventos en los campos de la ciencia, la tecnologia e
innovacion y empresas emergentes; organizacion de conferencias y simposios en
los campos de la ciencia, la tecnologia y la innovacion y las empresas emergentes
con fines comerciales; promover la colaboracion dentro de las comunidades
cientifica, tecnoldgica, de investigacion y empresarial para lograr avances en el
campo de la ciencia y la tecnologia; organizacion y realizacibn de competencias
comerciales en los campos de la ciencia, la tecnologia y la innovacion; servicios de
asociacion; servicios de asociacion, a saber, organizacion de capitulos con el fin de
proporcionar educacion y oportunidades de establecer contactos comerciales;
proporcionar una plataforma para que las partes interesadas se establezcan (se
organicen), se unan y promuevan, discutan y colaboren en los campos de interés
general; proporcionar una plataforma para que las partes interesadas se
establezcan (se organicen), se unan y promuevan, discutan y colaboren en los
campos de educacion, negocios, ciencia, tecnologia e innovacion; servicios de
asesoramiento, consultoria e informacion en relacion con los servicios

mencionados.

Clase 36: Servicios financieros; servicios de financiacion para empresas
(companfias); servicios de financiacion de capital de riesgo para
empresas emergentes y nuevas empresas; servicios de asesoramiento, consultoria

e informacion en relacién con los servicios mencionados.

Clase 38: Telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones, a saber,
transferencia de datos a través de redes de telecomunicaciones; acceso a foros en
linea y salas de chat para la transmision de mensajes entre usuarios de
computadoras con respecto a temas en el campo de interés general; suministro de
tableros de anuncios electronicos para la transmision de mensajes entre usuarios
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en el campo de interés general; servicios de asesoramiento, consultoria y servicios

de informacién en relacidon con los servicios mencionados.

Clase 41: Educacion; suministro de formacion (entrenamiento); entretenimiento;
proporcionando una plataforma educativa; proporcionar una plataforma educativa
para facilitar y proporcionar aprendizaje en el campo del avance tecnologico
exponencial; suministro de una plataforma educativa para facilitar y proporcionar
aprendizaje en el campo de la singularidad tecnolégica; proporcionar una plataforma
educativa para facilitar y proporcionar aprendizaje en el campo de las ciencias, la
tecnologia y la innovacion; organizacion y realizacién de conferencias y simposios
educativos en los campos de la ciencia, la tecnologia y la innovacion; servicios
educativos, a saber, impartir cursos a nivel de graduado, profesional y universitario;
servicios educativos, a saber, proporcionar programas en vivo y en linea, cursos,
talleres, videos, seminarios, foros, conferencias, webcasts, podcasts, laboratorios
de demostracion y exposiciones en los campos de la ciencia, la tecnologia y la
innovacion y su impacto en la educacion, negocios, sociedad, medicina, salud,
finanzas, manufactura, energia, espacio, seguridad y medio ambiente;
proporcionando programas educativos en los campos de los negocios, la ciencia, la
tecnologia y la innovacion a empresas potenciales, de reciente creacion, en etapa
inicial y emergentes; servicios educativos, a saber, proporcionar asistencia de
formacién en la preparacion y exposicion de presentaciones de financiacion y
referencias a inversores potenciales; servicios educativos para empresas
potenciales, de nueva creacion, en etapa inicial y emergentes, a saber, realizacion
de programas en vivo y en linea, talleres, videos, webcasts, podcasts, conferencias,
seminarios sobre financiacién inicial, emprendimiento, desarrollo de productos y
liderazgo empresarial; proporcionar un sitio web con blogs y publicaciones no
descargables sobre ciencia, tecnologia e innovacion y su impacto en la educacion,

los negocios, la sociedad, la medicina, la salud, las finanzas, la fabricacién, la
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energia, el espacio, la seguridad y el medio ambiente; servicios de publicacion;
publicacién de estudios de investigacion en los campos de la ciencia, la tecnologia
y la innovacién y su impacto en la educacion, los negocios, la sociedad, la medicina,
la salud, las finanzas, la fabricacion, la energia, el espacio, la seguridad y el medio
ambiente; suministro de un portal de Internet con noticias, articulos e informacion
en los campos de la ciencia, la tecnologia, la innovacion; organizando y
conduciendo concursos (competencias) educativos en los campos de la ciencia, la
tecnologia y la innovacion; organizaciéon de eventos en los campos de interés
general; organizacion de eventos en los campos de tecnologia de avance
exponencial, singularidad tecnoldgica, ciencia, tecnologia e innovacion; contenido
de audio, video y multimedia no descargable; grabaciones de audio y video no
descargables, presentaciones, presentaciones de diapositivas, archivos multimedia,
archivos de texto, juegos electrénicos, rompecabezas y documentos escritos sobre
ciencia, tecnologia e innovacion y su impacto en la educacion, los negocios, la
sociedad, la medicina, la salud, las finanzas, la fabricacién , energia, espacio,
seguridad y medio ambiente; archivos y bases de datos electronicos no
descargables; publicaciones electrénicas no descargables; servicios de
asesoramiento, consultoria e informacién en relacion con los servicios

mencionados.

Clase 42: Servicios cientificos y tecnolégicos e investigacion y disefio relacionados
con los mismos; servicios de investigacion cientifica y desarrollo; servicios de
analisis e investigacion industrial; disefio y desarrollo de hardware y software
informatico; servicios informéaticos; brindar informacion cientifica y asesoramiento
cientifico a empresas potenciales, de reciente creacién, en etapa inicial y
emergentes sobre las aplicaciones de la tecnologia que avanza exponencialmente;
servicios de incubadora tecnoldgica; servicios de incubadora tecnolégica para

estimular el desarrollo de tecnologias nuevas y exponenciales, que incluyen
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proporcionar espacio de laboratorio con acceso a herramientas digitales,
dispositivos médicos digitales, kits de robadtica, internet inaldambrico, plataformas de
prototipos electronicos e instalaciones de impresion 3D; Servicios de consultas en
el ambito del desarrollo y comercializacion de nuevas tecnologias, procesos
tecnologicos y servicios tecnolégicos; plataforma como servicio que ofrece software
para analisis de datos y para gestionar y aprovechar datos e inteligencia de
negocios; suministro de plataformas educativas en linea; suministro de plataformas
educativas en linea para facilitar la creacion y entrega de aprendizaje personalizado;
plataforma como un servicio con software que proporciona plataformas educativas
interactivas en linea para facilitar la creacibn y entrega de aprendizaje
personalizado; suministro temporal de software no descargable; proporcionar el uso
temporal de software no descargable para que los usuarios accedan y administren
cursos en linea de instruccién y capacitacion y materiales del curso para ellos,
suministro temporal de software no descargable para que los usuarios accedan y
vean contenido de audio, video y multimedia; proporcionar el uso temporal de
software no descargable para que los usuarios accedan y vean grabaciones de
audio y video, presentaciones, presentaciones de diapositivas, archivos multimedia,
archivos de texto, juegos electronicos, rompecabezas y documentos escritos sobre
ciencia, tecnologia e innovacion y su impacto en la educacién. negocios, sociedad,
medicina, salud, finanzas, manufactura, energia, espacio, seguridad y medio
ambiente; suministro temporal de software no descargable para que los usuarios
accedan y vean bases de datos electrénicas; suministro temporal de software no
descargable para que los usuarios accedan y vean archivos de datos electrénicos y
bases de datos; suministro temporal de software no descargable para que los
usuarios accedan y vean publicaciones electrénicas; proporcionar el uso temporal
de software no descargable para que los usuarios accedan y vean podcasts y
webcasts en los campos de la ciencia, la tecnologia y la innovacién y su impacto en

la educacion, los negocios, la sociedad, la medicina, la salud, las finanzas, la
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fabricacion, la energia, el espacio, la seguridad y el medio ambiente; suministro de
uso temporal de software no descargable para que los usuarios carguen, publiquen,
muestren y exhiban videos y audio en linea para compartir con otros; crear una
comunidad en linea para que los usuarios registrados participen en debates, formen
comunidades virtuales y participen en redes sociales y comerciales; servicios de
asesoramiento, consultoria e informacion en relacibn con los servicios

mencionados.

Mediante resolucion dictada a las 13:57:28 del 19 de noviembre de 2020, el Registro
de la Propiedad Intelectual, denegé la inscripcion del signo “SINGULARITYU”, por
considerarla inadmisible por derechos de terceros y con fundamento en el articulo
8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse
inscritas las marcas de fabrica y servicios: “CINGULAR” para proteger y distinguir
en clase 09 internacional: teléfonos accesorios y equipo para teléfono, equipo de
trasmision por telecomunicaciones, componentes, interruptores, y sistemas de
redes; programas de coOmputo para uso en sistemas de comunicaciones; tarjetas
magnéticamente codificadas para llamar que pueden ser leidas por maquinas,
tarjetas de identificaciobn de usuario, tarjetas de débito y tarjetas de crédito;
localizadores electronicos; equipo de identificacion del comunicante; aparatos
inalambricos manuales de comunicacion para transmitir, recibir o de otro modo
ingresar a redes de comunicaciones; equipo de television, componentes y sistemas;
cintas de video y equipo para entretenimiento. En clase 35: servicios de publicidad,
a saber promocién de los bienes y servicios de otros; servicios de administracion y
consultoria; suministro de servicios de informacién en la forma de noticias y datos
de interés general para el publico, servicios de facturacion, recaudacion de
informacion, de facturacion y administracion de bases de datos para usuarios de
servicios de acuerdo de operadores que permiten usar teléfonos en otros paises

(‘roaming”); servicios de compra en linea y servicios de catalogos, servicios de
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pedimentos por teléfonos y servicios de pedimentos electronicos, servicios de
arrendamiento de equipo con opcién de compra, servicios de tienda al detalle para
la venta de teléfonos, aparatos inalambricos manuales para ingresar a una red
mundial de cdmputo, localizadores electronicos y accesorios y equipo relacionados
con esos servicios. En clase 36: servicios de tarjetas para llamar; servicios de
tarjetas de débito y servicios de tarjetas de crédito, servicios financieros y servicios
de comercio electronico. En clase 38: Servicios de telecomunicaciones; a saber la
transmision de la voz, datos, imagenes, audio, video e informacion via telefonica,
redes de cémputo por satélite y redes de cdmputo mundiales, servicios de
comunicaciones personales, servicios de localizacién electronica, servicios
inalambricos de acuerdo de operadores que permiten a los usuarios utilizar sus
teléfonos en otros paises (‘roaming”); arrendamiento de equipo de
telecomunicaciones, componentes, sistemas y suministros, servicios de correo
electrénico, servicios de mensajeria de voz, suministro de acceso multiple a redes
mundiales de cdmputo para transmitir, recibir y de otra manera ingresar y usar
informacion de interés general para los consumidores, suministro de noticias e
informacion via telefonica, de satélite y por via de redes mundiales de computo,
servicios en linea a tableros de noticias; servicios de conferencias por video,
servicios de transmision por television y de transmision restringida. En clase 42:
servicios de disefio y operacion de péaginas de la red, servicios de consultoria y
disefio en el campo de la tecnologia de la informacién, redes de telecomunicaciones
y redes mundiales de cémputo. Ello, debido a la similitud contenida entre los signos
marcarios y la relacion existente entre los productos y servicios que se pretenden

proteger y comercializar.

Inconforme con lo resuelto la seflora Monserrat Alfaro Solano, en la condicion
referida, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual

interpuso recurso de apelacién, y luego de la audiencia conferida por este Tribunal,
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solicitd la revocatoria de la resolucién apelada y la continuacién del tramite de

inscripcién del signo solicitado, para lo cual expresé como agravios lo siguiente:

1. Ambos signos marcarios pueden coexistir comercialmente sin ningun tipo
de vulneracion de derechos o normativa marcaria.

2. El término empleado por su mandante no es un vocablo de uso comun,
sino una palabra de fantasia que vista como un todo resulta
suficientemente distintiva para poder coexistir registralmente.

3. En el caso concreto se esta ante dos marcas denominativas simples, es
decir, signos que consisten en una sola palabra, la cual, a su vez, puede
constar de una sola silaba o de varias. El Registro, falla al realizar su
analisis de vision en conjunto sobre los signos contrapuestos, por el
contrario, centra su analisis en solo una parte de sus componentes, solo
comparten “GU” y “LAR”.

4. El signo que se pretende proteger es SINGULARITYU que resulta
creativo, y no descriptivo de ninguno de los productos que se pretenden
proteger, visto en su conjunto cumple a cabalidad con la funcién distintiva
de las marcas. Ademas, incorpora en su nombre parte de la denominacion
de la empresa titular de las marcas SINGULARITY EDUCATION GROUP,
gue crea un vinculo entre la marca y su debido propietario, imposibilitando
la confusion entre los respectivos titulares.

5. Los signos a nivel grafico, fonético e ideoldgico, son distintos. El signo de
su representada se escribe diferente, se ve distinto, se compone por un
término Unico y particular, cuyas letras finales hacen que se pronuncie de
una manera completamente distinta al signo inscrito, por lo que, no hay
riesgo de que vayan a ser confundidos por el publico consumidor.

6. Tampoco hay similitud ideolégica porque la marca solicitada es de

fantasia, no hay traduccién al espafiol y no alude a ningun significado
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concreto. CINGULAR no se refiere a nada, por lo que no aluden a la
misma idea.

7. Al ser signos distintos y no existir punto de comparacion entre ambos, el
hecho de que protejan productos o servicios cuya naturaleza no sea del
todo disimil, no deberia ser obstaculo alguno, por lo que no causaria en
el publico consumidor ningdn tipo de riesgo. EI consumidor es
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz por lo que

puede diferenciar entre uno y otro origen empresarial.

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

como hecho probado el siguiente:

>

1)

2)

3)

4)

UNICO. Que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran

inscritos los siguientes signos:

Marca de fabrica “CINGULAR?”, titular: AT&T INTELLECTUAL PROPERTY
II, LP., registro 127592, inscrita desde el 20 de agosto de 2001, y vigente
hasta el 20 de agosto de 2021, para proteger y distinguir productos en clase
09 de la nomenclatura internacional. (folios 25 a 27 expediente principal)
Marca de servicios “CINGULAR”, titular: AT&T INTELLECTUAL
PROPERTY II, LP., registro 127596, inscrita desde el 20 de agosto de 2001,
y vigente hasta el 20 de agosto de 2021, para proteger y distinguir servicios
en clase 38 de la nomenclatura internacional. (folios 28 a 30 expediente
principal)
Marca de servicios “CINGULAR?”, titular: AT&T MOBILITY Il LLC., registro
126886, inscrita desde el 26 de junio de 2001, y vigente hasta el 26 de junio
de 2021, para proteger y distinguir servicios en clase 42 de la nomenclatura
internacional. (folios 31 a 33 expediente principal)
Marca de servicios “CINGULAR?”, titular: AT&T INTELLECTUAL
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PROPERTY Il, LP., registro 127574, inscrita desde el 20 de agosto de 2001,
y vigente hasta el 20 de agosto de 2021, para proteger y distinguir servicios
en clase 36 de la nomenclatura internacional. (folios 34 a 36 expediente
principal)

5) Marca de servicios “CINGULAR”, titular: AT&T INTELLECTUAL
PROPERTY II, LP., registro 127573, inscrita desde el 20 de agosto de 2001,
y vigente hasta el 20 de agosto de 2021, para proteger y distinguir servicios
en clase 35 de la nomenclatura internacional. (folios 37 a 39 expediente

principal)

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba
constante en el expediente, Unicamente existe y se admite para su valoracion las
certificaciones de los signos inscritos indicados en el hecho probado del

considerando segundo de esta resolucion.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera
instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades,

invalidez o indefensién que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas
y otros signos distintivos y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado
como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusién en
relacion con otros debidamente inscritos o en tramite de inscripcion; esta es la

esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.
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Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor sera 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
adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad
de asociacion o relacion entre estos, para establecer que la marca no desempenaria
su papel diferenciador y, en consecuencia, no seria posible dar proteccion registral

al signo solicitado.

En este sentido, el articulo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos,
determina en forma clara que no puede registrarse una marca, cuando ello afecte
derechos de terceros:
Articulo 8 Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningun signo
podra ser registrado como 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, una indicacion geografica
0 una denominacién 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
confusién al publico consumidor.
b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser idéntico
o similar a una marca, una indicacion geogréafica o una denominacion de
origen, registrada o en trdmite de registro por parte de un tercero desde
una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios 0
productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con
los distinguidos por la marca, la indicacion geografica o la denominacion

de origen anterior.
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La finalidad es lograr que los productos o servicios que distingue la marca puedan
ser facilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita el riesgo de
confusién, es decir, la posibilidad de que el consumidor incurra en error respecto a

los productos o servicios que desea adquirir, 0 respecto al giro empresarial.

En este sentido, 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 0 mas signos existen similitudes graficas, fonéticas o conceptuales que
hacen surgir el riesgo de confusion entre ellos. A efectos de determinar la posible
coexistencia de signos marcarios, el articulo 24 del Reglamento a la Ley de marcas
y otros signos distintivos sefiala algunas pautas a seguir:

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 gréfica,

fonética y/o ideolégica que producen en su conjunto, como si el examinador

o0 el juzgador estuviese en la situacion del consumidor normal del producto o

servicio de que se trate.

[...]

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 relacién entre ellos;

[.]

De lo anterior deriva que, aunque los signos en si mismos tengan algun grado de
similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se

incluyen dentro del cotejo, porgue basta que esas marcas no se confundan entre si
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y que el consumidor al verlas no las relacione.

El cotejo marcario es entonces el método que debe seguirse para saber si dos
signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos, por
lo que para determinar las semejanzas es necesario realizar la siguiente

comparacion:

MARCA SOLICITADA

SINGULARITYU
Titular: SINGULARITY EDUCATION GROUP

En clases 09, 35, 36, 38, 41 y 42 de la nomenclatura internacional. (ver listado de

productos y servicios en el considerando primero de la presente resolucién)

MARCA REGISTRADA

CINGULAR
Titular: AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, LP.

En clases 09, 35, 36, 38 de la nomenclatura internacional. (ver listado de productos

y servicios en el considerando primero de la presente resolucion)

MARCA REGISTRADA

CINGULAR
Titular: AT&T MOBILITY Il LLC.

En clase 42 de la nomenclatura internacional. (ver listado de servicios en el

considerando primero de la presente resolucion)
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Al comparar los signos, se evidencia que a nivel gréfico se estad en presencia de
marcas denominativas, sin especial grafia o disefio. Sin pretender desmembrarlas,
porque cada una comprende su propio conjunto marcario, se observa que, con
relacion a la marca propuesta “SINGULARITYU”, se determina que comparte con
los signos inscritos “CINGULAR?” siete letras dispuestas en el mismo orden, con la
diferencia que el solicitado inicia con la letra “S” y las inscritas con la letra “C”, y que
ademas la solicitada concluye con las letras “ITYU”, por lo que vistas de manera
conjunta se evidencia la inexistencia de riesgo de confusion o asociacion

empresarial en el consumidor.

En cuanto a la articulacién de los sonidos, pese a compartir letras, se escuchan y
perciben de manera diferente, dado que, si bien es cierto las letras “S” y “C” poseen
igual sonido, sus terminaciones son diferentes, y los elementos “ITYU” empleados
al final del signo propuesto proporcionan una carga distintiva suficiente con respecto
a los registros inscritos, por ende, al pronunciarse en conjunto le otorga distintividad
con relacién a las registradas. Desde el punto de vista ideol6gico sea de las ideas y
los conceptos no existe relacién alguna puesto que la marca solicitada configura un

término de fantasia.

En el presente caso, es criterio de este Tribunal que los signos son diferentes y
tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusion alguna a los
consumidores que son los usuarios finales de estos signos. La marca
“SINGULARITYU”, es un signo que el publico consumidor puede identificar e

individualizar en el mercado respecto de las inscritas.

Bajo esa conceptualizacion, al ser signos diferentes, no es necesario realizar un
cotejo de productos, ya que las marcas pueden ser reconocidas sin error alguno

dentro del trafico mercantil.

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


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL 26 de marzo de 2021

REGISTRAL y‘ VOTO 0161-2021

ADMINISTRATIVO Comemo bEL sceNTENATO Pagina 16 de 17

En cuanto a lo expresado por la representacion de la compafia SINGULARITY
EDUCATION GROUP en sus agravios, con respecto a que la marca solicitada
cuenta con una carga diferencial que le otorga aptitud distintiva, y, que de la
contraposicion de signos se desprende que las marcas son distintas y con plena
capacidad de coexistir en el mercado sin riesgo de hacer incurrir al consumidor en
posible confusién o de vulnerar los derechos de terceros previamente adquiridos;
se concluye por parte de este Tribunal, que lleva razén al respecto el recurrente, ya
gue las marcas son gréfica, fonética e ideoldgicamente distintas, pudiendo coexistir

tanto a nivel registral como a nivel de mercado.

SEPTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones y citas
legales expuestas, este Tribunal admite el recurso de apelacién planteado por la
licenciada Monserrat Alfaro Solano en representacion de la compafiia
SINGULARITY EDUCATION GROUP, en contra de la resolucion impugnada, la
cual se revoca, y se ordena en su lugar la continuacion del trdmite correspondiente

si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso
de apelacion interpuesto por la abogada Monserrat Alfaro Solano, en su condicién
de representante de la compafiia SINGULARITY EDUCATION GROUP, en contra
de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:28
del 19 de noviembre de 2020, la que en este acto se revocay se ordena en su lugar
la continuacion del tramite correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en
esta instancia no lo impidiere. 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
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articulo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J.
Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejara 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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