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

horas cuarenta y ocho minutos del veinte de agosto de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacién planteado por la abogada Laura Ulate
Alpizar, vecina de San José, en su condicion de apoderada especial de la empresa
CRAFT MULTIMODAL LTDA, constituida y existente bajo las leyes de la Republica
Federativa del Brasil, domiciliada en AV. Das Nacbes Unidas, 12.551, WTC, 24°
andar, conjunto 2.401, Brooklin Novo, Séo Paulo, SP, CEP, 04578-903 (4), Brasil,
en contra de la resolucién final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a
las 16:04:20 horas del 5 de abril de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedefio.
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 diciembre de 2020 la abogada
Ulate Alpizar, en su condicion indicada, present6 la solicitud de inscripcion del signo
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connecting

como marca de servicios, para distinguir en clase 35 servicios de organizacion de
negocios de administraciéon de companias, funciones de trabajo de oficina, servicios
de asistencia en operaciones de comercio exterior, incluyendo con respecto a
formularios para la importacion y exportacion de reserva y representacion de
compafias nacionales e internacionales de navegacién maritima, aeronautica,

terrestre y/o ferroviaria.

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvio denegar la inscripcion porgque
considera que transgrede el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y

Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la empresa solicitante lo apeld y
expreso agravios, argumentado que en el presente caso se debe aplicar el principio
de especialidad por tratarse de marcas “similares” pero que a su vez protegen

productos distintos. Es claro que el criterio sostenido por el examinador en contra

Wiz
IS CRAFT
de la inscripcién de la marca connecting estd viciado por una tendencia a la

proteccion extensiva y no exclusiva. Se cita el voto 813-2011 del Tribunal Registral
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Administrativo, donde se menciona al principio de especialidad, y de él se
desprende que su conclusion se puede aplicar al caso bajo estudio, se puede
solicitar un signo semejante o igual a una marca ya inscrita, siempre que sea en
clase distinta o0 como en este caso, de la misma clase, pero para servicios que no
estan relacionados y no se presta a confusion. Que su representada ha limitado a:
servicios de organizacién de negocios de administracion de compaiiias, funciones

de trabajo de oficina, servicios de asistencia en operaciones de comercio exterior,

incluyendo con respecto a formularios para la importacioén y exportaciéon, servicios

de reserva y representacion de compafiias nacionales e internacionales de

navegacion maritima, aeronautica, terrestre y/o ferroviaria. Esto con el propdsito de

detallar todos aquellos productos de manera que la marca brinde proteccion
exclusiva de los mismos y relacionados con el area de comercio exterior. La marca
inscrita protege en clase 35: publicidad, gestion de negocios comerciales,
administracion comercial, trabajos de oficina. Tomar en cuenta que se realiz6 la
basqueda de las distintas paginas web en donde se indica que CRAFT WORLWIDE

es una empresa tecnolégica de creacion de contenido digital y publicidad, segun

consta en el enlace https://www.craftww.com//es/about.html y

https://www.mccann.es/agencia.creativa-publicidad/craft-worldwide.html, por lo que

se trata de servicios completamente distintos.

Sefiala, ademas, que la calidad de los servicios de su representada cuenta con un
respaldo que se ha adquirido a lo largo de los afios a través de sus productos, por

lo que el consumidor medio los reconoce con facilidad. En sintesis, queda

Wiz
7S CRAFT
demostrado que la marca connecting es Unica, inconfundible y distintiva con

respecto a la marca registrada.
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Indica que, a nivel fonético, y partiendo de la teoria de la vision en conjunto, los

signos se componen de otros términos que hacen una gran diferencia, la marca
propuesta es CRAFT THE ART OF CONNECTING WORLDS versus CRAFT
WORLWIDE. A nivel grafico, la marca propuesta consta de varios términos

denominativos con tipografia especial con otros elementos figurativos, un circulo y
varias figuras geométricas de colores rojo y gris, la marca inscrita, estd compuesta

por palabras en una tipografia especial.

El examinador indica que las marcas poseen elementos idénticos, lo cual no es

valido con las diferencias sefaladas.

Aduce, que se debe realizar un andlisis global de los signos haciendo referencia a
la teoria de la visién en conjunto, sin desmembrar cada una de las unidades que la
componen. El fraccionamiento marcario deviene en juicios de valor invalidos, dado
a gue la distintividad proviene de la sinergia de todos los elementos que componen
una marca y no de sus elementos por separado, determinar que la parte
denominativa de la marca es lo que queda en la mente del consumidor resulta en
una apreciacibn meramente subjetiva del calificador. Debe tomarse en cuenta el
inciso ey f del articulo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas. No es correcto alegar
que la parte denominativa de los signos son los que prevalecen. Los signos deben

protegerse en su conjunto.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se

encuentra inscrita la marca de servicios , propiedad de MCCANN
ERICKSON CENTROAMERICANA (COSTA RICA) S.A., registro 239392, vigente
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hasta el 24 de octubre de 2024, distingue en clase 35 publicidad, gestion de
negocios comerciales, administracion comercial, trabajos de oficina (folios 7 a 8 del

expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, utiles

para la resolucion de este asunto, que tengan el caracter de no probados.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan
vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensién

que sea necesario saneatr.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de
Marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser
registrado 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
precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su
titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o
servicios que adquiere. 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.

El articulo 8 de la Ley de Marcas determina que ningun signo podra ser registrado
cuando afecte algun derecho de tercero, configurandose tal prohibicion, conforme a

sus incisos a) y b), de la siguiente forma:
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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 éstos, que puedan causar confusion al

publico consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusién, por ser idéntico o similar a
una marca, una indicacién geogréfica 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
diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la

marca, la indicacién geogréfica o la denominacién de origen anterior.
Asimismo, el articulo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo
entre signos marcarios, aduciendo al examen gréfico, fonético e ideoldgico, asi

como al analisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

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

sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que

configura por su simple observacion; es decir, por la manera en que el consumidor

percibe el signo. La confusiéon auditiva se da cuando la pronunciacion de las
palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciacién correcta o no, y la

confusién ideoldgica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual

de los signos, o mejor aun, cuando las palabras comprendidas en los signos

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusién surge cuando
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la representacion o evocacion a una misma o semejante cosa, caracteristica o idea,

en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcario se realiza colocandose el calificador 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 de manera simultanea,
(pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendra de ellos en el futuro);
y tener en mayor 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 individualizacién de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable

derecho del consumidor a no ser confundido.

Siguiendo los argumentos expuestos, y tomando en cuenta lo que prescribe el
articulo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, se tiene que el signo
7?('*CRAFT

connecting solicitado y la marca inscrita son de tipo mixto. Desde
esta perspectiva se observa que el conjunto marcario propuesto consiste en un
disefio formado por un circulo y varias figuras geométricas de colores rojo y gris,
ubicado al lado izquierdo de la palabra CRAFT, escrita en color rojo, traducida del
idioma inglés al espafiol significa “artesania”, debajo del circulo y de la palabra
CRAFT, se encuentra la frase THE ART OF CONNECTING WORLDS, cuya
traduccion al espanol significa “el arte de conectar mundos”, expresion de una idea
que es de uso comun en ese sector del comercio para atraer publico consumidor,
por lo que no resulta lo suficientemente distintiva, siendo, que de la vision de
conjunto del signo, el elemento que sobresale es el distintivo CRAFT de la marca

inscrita. Por su parte, el signo inscrito se conforma de la palabra CRAFT, escrita en
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una tipografia especial, de color café, cuya traduccién al espafiol es “artesania”,
debajo se encuentra la expresion WORLDWIDE, que traducida del idioma inglés al

espanol significa “en todo el mundo”.

Con relacion al cotejo, debemos indicar que, a pesar del disefio del cual se
acompanfa la marca solicitada, los signos usan la misma palabra, por lo que el
elemento literal CRAFT es idéntico, asi hay similitud grafica y fonética, y a nivel
ideologico la inscrita usa la frase WORLDWIDE, sea “en todo el mundo”, la cual
asemeja a la solicitada que usa la frase THE ART OF CONNECTING WORLDS,

sea “el arte de conectar mundos”, transmiten conceptualmente ideas similares.

Bajo ese entendido, existe una similitud visual, auditiva y conceptual, entre los
conjuntos marcarios comparados, dado que denominativamente coinciden en el
vocablo CRAFT, considerado el elemento distintivo y de mayor percepcion, aunado
a que ambas tiene la referencia a un alcance mundial, todo lo cual puede inducir al
publico destinatario a encontrarse en una situacion de riesgo de confusion u
asociacion empresarial, en el sentido que este puede pensar que las marcas

provienen de un mismo origen empresarial.

Partiendo del contenido del articulo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas,

son mas las semejanzas que las diferencias entre los signos confrontados.

Con relacién a lo anterior, considera este Tribunal que la representacion de la
empresa apelante no lleva razon cuando manifiesta que entre los signos hay
diferencias gréficas y fonéticas validas, es importante recordar a la recurrente que
en el presente caso se esta en presencia de dos signos mixtos que, si bien se

acompanan de otros elementos, no se puede perder de vista que de la pauta de la
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vision de conjunto el elemento distintivo que destaca en la marca propuesta es la
palabra CRAFT, que es donde se concentra el caracter distintivo, y los
consumidores la recuerdan facilmente, el cual se convierte en un indicativo que
puede llevarlos a pensar que el signo solicitado, tiene el mismo origen empresarial

que la marca inscrita.

Aunado a lo anterior, en lo que atafie a los servicios, el signo propuesto para registro
pretende distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional, servicios de
organizacion de negocios de administracion de compaiiias, funciones de trabajo de
oficina, servicios de asistencia en operaciones de comercio exterior, incluyendo con
respecto a formularios para la importacién y exportacion de reservay representacion
de compafiias nacionales e internacionales de navegacion maritima, aeronautica,

terrestre y/o ferroviaria, mientras que el signo inscrito, registro 239392, distingue en

clase 35 de la nomenclatura internacional, publicidad, gestibn de negocios
comerciales, administracion comercial, trabajos de oficina, los cuales se encuentran
relacionados, ello, por cuanto los servicios: gestion de negocios comerciales,
administracion comercial, trabajos de oficina, del conjunto marcario registrado,
estan contenidos en los servicios de organizacion de negocios de
administracion de compafias, funciones de trabajo de oficina, servicios de
asistencia en operaciones de comercio exterior, del signo solicitado, esto porque
dentro de los servicios de organizacibn de negocios de administracion de
compafiias, funciones de trabajo de oficina, servicios de asistencia en operaciones
de comercio exterior, se incluye perfectamente, los servicios de gestidon de negocios,

administracion comercial, trabajos de oficina.

Respecto a la aplicacion del principio de especialidad que plantea la representacion

de la empresa apelante, se debe sefalar que:
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La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relacion
con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De
este modo, puede coexistir legalmente en el trafico econédmico o en el
Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintivos siempre que
los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusion...
LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas
Editores, Madrid, p. 153.

Conforme lo indicado, el listado de servicios de la marca solicitada y el listado de
servicios de la inscrita tienen conexion entre si, porque tales servicios, van dirigidos
a ofrecer a las empresas administracion para que optimicen su gestiéon u
operaciones comerciales, por lo que existe un evidente riesgo de confusion y
asociacion empresarial, y en ese sentido debe prevalecer el derecho inscrito. Al
respecto, y tomando en consideracion el alegato que expone la representacion de
la empresa apelante en sus agravios, en cuanto a que la limitacion posibilita el
principio de especialidad, se debe indicar que esta no facilita la aplicacion de este
principio, que el hecho que los servicios sean para el comercio exterior o bien
internacional, como lo hace ver en sus alegatos, no evita que los signos sean
confundibles, ya que los servicios de uno y otro signo tienen una misma

connotacion.
POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelacion planteado por Laura Ulate Alpizar
representando a CRAFT MULTIMODAL, LTDA, en contra de la resolucion final
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:04:20 horas del 5 de abril
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de 2021, la que en este acto se confirma. 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 resolucion que se dejara en los registros que al efecto lleva este Tribunal,
sin mas tramite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fechay hora: 14/09/2021 01:29 PM

Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) Firmado dlgitalmente por .
Fechay hora: 1410912021 11:19 AM LEONARDO VILLAVICENCIO CEDERO (FIRA)

Fecha y hora: 14/09/2021 11:15 AM

Oscar Rodriguez Sanchez Leonardo Villavicencio Cedefio
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA) GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fechay hora: 14/09/2021 12:16 PM Fecha y hora: 14109/2021 01:48 PM

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

Ivd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.
MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
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