TRIBUNAL

REGISTRAL y‘

ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0284-TRA-PI ®

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA V I VO
DE FABRICA Y COMERCIO

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-759)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0626-2020

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

veinticinco minutos del dos de octubre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la licenciada Maria Laura
Valverde Cordero, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1331-307, en su
condicion de apoderada especial de la empresa VIVO MOBILE COMMUNICATION CO.,
LTD, organizada y existente segun las leyes de China, domiciliada en 283#, BBK Road,
Wusha, Chang’An, Dongguan, Guangdong, China, en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial a las 11:17:39 horas del 25 de mayo del 2020.

Redacta el juez Oscar Rodriguez Sanchez
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA
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PROPIEDAD INDUSTRIAL. Laempresa VIVO MOBILE COMMUNICATION CO.,

LTD., solicité el registro de la marca de fabrica y comercio mixta ViVO en clase 9 de la
nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “Aparatos de procesamiento de datos,
Asistentes digitales personales [PDA], Aparatos de telecomunicaciones en forma de
joyeria, Aplicaciones de software descargables para teléfonos méviles, Computadoras tipo
tableta, Terminales de pantalla tactil interactiva, Gafas inteligentes, Relojes inteligentes,
Boligrafos de pantalla tactil, Computadoras portatiles, Aparatos de reconocimiento facial,
Instrumentos de navegacion, Aparato de sistema de posicionamiento global (GPS), Teléfonos
inteligentes, Teléfonos moviles, Correas para teléfonos celulares, Rastreadores de actividad
portétiles, Fundas para teléfonos celulares, Estuches para teléfonos celulares, Peliculas
protectoras adaptadas para pantallas de teléfonos moviles, Teléfonos inteligentes portatiles,
Soportes adaptados para dispositivos moviles teléfonos, Gabinetes para altavoces, Altavoces
inalambricos, Auriculares, Auriculares inalambricos, Audifonos para teléfonos celulares,
Auriculares inalambricos para teléfonos inteligentes, Palos selfie utilizados como accesorios
para teléfonos inteligentes, Lentes selfie, Cables USB, Cables USB para teléfonos celulares,
Adaptadores de corriente, Baterias eléctricas, Cargadores de bateria, Baterias recargables,
Cargadores inaldmbricos, Cargadores de bateria para teléfonos maviles, Intraauriculares
inteligentes, Auriculares inteligentes, Gafas de realidad aumentada, Auriculares de
realidad aumentada, Pantallas de realidad aumentada montadas en la cabeza, Gafas
de realidad virtual, Auriculares de realidad virtual, Guantes de realidad virtual, Hardware
de realidad virtual, Software de realidad virtual y aumentada, Altavoces inteligentes,
Altavoces de inteligencia artificial, Television inteligente, Computadoras portatiles,
Computadoras, Pantallas para teléfonos moviles, Soportes para teléfonos moviles de uso
vehicular, Bancos de energia, Bandas inteligentes, Escalas para grasa corporal, Escalas con

analizadores de masa corporal, Chips [circuitos integrados], Chips electronicos”
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Mediante resolucion de las 11:17:39 horas del 25 de mayo del 2020, el Registro de la
Propiedad Industrial denegd la inscripcién de la solicitud de marca al amparo del articulo 8

incisos a) y b) de la Ley de marcas y signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representacion de la empresa VIVO
MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., apel6 la resolucion indicada y en escrito
presentado ante este Tribunal manifestd en sus agravios que en virtud de que las marcas
citadas como obstaculo para el registro se estan traspasando a su representada, el fundamento
de rechazo por confusién o asociacion empresarial queda sin vigencia, pues se registran a
nombre de su Unica representada. Por ultimo, solicita continuar con el proceso y otorgar el
edicto para su debida publicacion, revocando la resolucion recurrida y aporta la solicitud de

traspaso.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal caracter,

relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

)
1.- Que la marca de fébrica y servicios VIVO
de VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., se encuentra inscrita desde el 12 de

enero del 2012, vigente hasta el 12 de enero del 2022 para proteger y distinguir en clase 9:

registro 214975, en clase 9, propiedad

“Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos, cinematograficos,
oOpticos, de pesaje, de medicidn, de sefializacion, de control (inspeccion), de salvamento y de
ensefianza; aparatos e instrumentos de conduccion, distribucién, transformacion,
acumulacion, regulacion o control de la electricidad; aparatos de grabacion, transmision, o
reproduccion de sonido o imagenes; soportes de registro magnéticos, discos acusticos;
distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras,
maquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores”; con la
anotacion del 2020/06/17 - Transferencia (Anotacion 2/136206) Status: Asentado desde
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26/06/2020. (Certificacion de RNPDIGITAL-1574777-2020 del 30 de setiembre del 2020,
folio 32 Legajo de Apelacion).

2.- Que la marca de fabrica VIVO registro 130979, en clase 9, propiedad de VIVO MOBILE
COMMUNICATION CO., LTD., se encuentra inscrita desde el 11 de enero del 2002, vigente
hasta el 11 de enero del 2022 para proteger y distinguir en clase 9: “Aparatos e instrumentos
cientificos, nauticos, geodésicos, eléctricos, fotograficos, cinematograficos, opticos, de
pesar, de medida, de sefializacion, de control (inspeccién), de socorro (salvamento) y de
ensefianza, aparatos para el registro, transmision, reproduccion de sonidos o imagenes,
soportes de registros magnéticos, discos acusticos, distribuidores automaticos y mecanismos
para aparatos de previo pago, cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el
tratamiento de la informacion y ordenadores, extintores.; con la anotacién del 2020/06/17 -
Transferencia (Anotacion 2/136206) Status: Asentado desde 26/06/2020. (Certificacion de
RNPDIGITAL-1574780-2020 del 30 de setiembre del 2020, folio 34 Legajo de Apelacion).

3.- Que la marca de fabrica y comercio Vivo registro 283280, en clase 9, propiedad de
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., se encuentra inscrita desde el 11 de
octubre del 2019, vigente hasta el 11 de octubre del 2029 para proteger y distinguir en clase
9: “Aplicaciones informaticas descargables; aplicaciones de moviles descargables para
transmision de datos; aparatos e instrumentos de navegacion y posicionamiento electrénicos
y via satélite incluyendo sistemas de posicionamiento global; routers de redes informaticas;
software informatico para la creacion de sitios web dinamicos; software de desarrollo de
sitios web; bases de datos electrénicas; procesadores de datos programas informaticos para
comunicacion de datos; equipos para comunicacion de datos y redes informaticas; software
de tratamiento de datos; hardware de comunicacion de datos; software para analisis de datos
comerciales; software de aplicaciones de ordenador para teléfonos mdviles; software
interactivo; software informatico para el suministro inalambrico de contenidos; software de
comunicaciones; software informatico para la integracion de aplicaciones y bases de datos;
software informatico para controlar y gestionar aplicaciones de servidor de acceso; software
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para mejorar las capacidades audiovisuales de aplicaciones multimedia; gréaficos
descargables para teléfonos moviles; mapas digitales de ordenador; equipos y dispositivos de
comunicacion inaldmbricos; dispositivos de red de area local inalambrica; sensores de fibra
Optica; sensores electronicos; sensores sincronicos; aparatos e instrumentos cientificos,
nauticos, geodesicos, fotograficos, cinematograficos, oOpticos, de pesar, de medida, de
sefializacion, de control (inspeccidn), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos e
instrumentos para la conduccion, distribucion, transformacion, acumulacion, regulacion o
control de la electricidad; aparatos e instrumentos para el tratamiento, transmision,
almacenamiento, registro, recepcion y recuperacion de datos en formato codificado, de texto,
de audio, de imagenes graficas o de video o en una combinacién de estos formatos; soportes
de registro magnéticos, discos acusticos y Opticos; distribuidores de cambio de monedas y
mecanismos para aparatos de previo pago; caja registradoras, maquinas calculadoras, equipo
para el tratamiento de la informacion y ordenadores, programas de ordenador grabados y
registrados, pantallas (de ordenador y de television), teclados (informatica), ratones
(informatica), CD Rom, aparatos de telefonia, transmisores y receptores de imagen y sonido,
centrales telefénicas; teléfonos; repetidores telefonicos contestadores telefonicos; extintores;
publicaciones electrénicas (descargables electrénicamente); agendas electronicas; aparatos
de intercomunicacion; interfaces (informatica); programas de juegos; lapices electronicos
(para unidades de representacion visual); lectores (informatica); periféricos de ordenador;
aparatos de television; mecanismos de previo pago para aparatos de television; mddems;
tonos de llamada descargables para teléfonos moviles; aparatos escolares; software para la
supervision de la red de nube; aparatos para telecomunicaciones mdviles; hardware;
microchips [hardware informatico]; hardware VPN [red privada virtual]; llaves web USB
para el lanzamiento automatico de URL de sitios web pre programados; memorias
intermedias (buffer) de datos; aparatos de transferencia de datos interactiva; software de
realidad virtual; gafas de realidad virtual; hardware de realidad virtual; cascos auriculares de
realidad virtual; programas de juegos de realidad virtual (software); interfaces (software);

aparatos eléctricos de control de robots; aparatos de transferencia de datos interactiva;
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dispositivos electrénicos digitales moviles de mano para enviar y recibir llamadas
telefénicas, correo electronico y otros datos digitales, para su uso como reproductor de audio
en formato digital, y para su uso como ordenador de mano, asistente digital personal,
organizador electrdnico y bloc de notas electronico; tarjetas magnéticas codificadas; tarjetas
[inteligentes] (codificadas); hologramas; soportes para almacenar informacion, datos,
imagenes y sonido; aparatos y equipos Opticos; con la anotacion del 2020/06/17 -
Transferencia (Anotacién 2/136206) Status: Asentado desde 26/06/2020. (Certificacion de
RNPDIGITAL-1574805-2020 del 30 de setiembre del 2020, folio 36 Legajo de Apelacion).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta

naturaleza que resulten 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 valoracién y dictado de la
presente resolucidn por parte del Tribunal, los certificados de marcas que constan a folios 32,

34y 36 del legajo de apelacion.

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

invalidez o indefensidn que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. De la documentacién que consta en el expediente visible a
folio 32 y 37 del legajo de apelacion, se observa que la empresa TELEFONICA, S.A.
[
vIivO

extitular de la marca de fabrica y servicios registro 214975, marca de fabrica

VIVO registro 130979, y la marca de fabrica y comercio vVivo registro 283280, traspasé
los signos indicados a favor de la empresa VIVO MOBILE COMMUNICATION CO.,

LTD. A este Tribunal le merece total credibilidad la prueba aportada (Hechos Probados 1,
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2y 3), sean las certificaciones actualizadas de las marcas en cuestion, donde se verifica que

efectivamente el titular registrado es la empresa apelante.

En este sentido, y siendo que no existe obstaculo intrinseco o extrinseco para que la marca
pretendida pueda proseguir el tramite de inscripcion, es por lo que este Tribunal considera
procedente declarar con lugar el recurso de apelacion interpuesto por la licenciada Maria
Laura Valverde Cordero, en su condicion de apoderada especial de la empresa VIVO
MOBILE COMMUNICATION CO., LTD, debiendo revocarse la resolucion venida en

alzada, y ordenar al Registro de la Propiedad Industrial continuar con el tramite de inscripcién

de la marca de fabrica y comercio ViVO, si otro defecto ajeno al aqui analizado no lo
impide.

SETIMO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Siendo que la pretension de la representacion
de la empresa VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD, es la revocatoria de la

resolucion apelada y teniendo este Tribunal por acreditada la transferencia a la aqui apelante

o
de la marca de fébrica y servicios VIvVO registro 214975, marca de fabrica VIVO

registro 130979, y la marca de fabrica y comercio vivo registro 283280, todas en clase 9
de la Clasificacion Internacional de Niza; se concluye que el motivo por el cual operé el
rechazo de la presente gestion y sefialado por el Registro de la Propiedad Industrial, ha dejado
de existir, careciendo de esa manera la resolucién apelada de fundamentacion para rechazar

la solicitud marcaria por derechos de terceros

Debido a lo anteriormente expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de
apelacion interpuesto por la licenciada Maria Laura Valverde Cordero, en representacion de
la empresa VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD, contra la resolucion dictada
por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:17:39 horas del 25 de mayo del 2020, la

cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar se prosiga con el estudio de
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registrabilidad de la marca de fabrica y comercio ViVO, si otro motivo ajeno al

examinado en esta instancia no lo impidiere.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de
apelacion interpuesto por la licenciada Maria Laura Valverde Cordero, en su condicion de
apoderada especial de la empresa VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD, en
contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:17:39

horas del 25 de mayo del 2020, la que en este acto se revoca, para que se continde con el

estudio de registrabilidad de la marca de fabrica y comercio Vivo , para clase 9 de la
nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aqui analizado no lo impidiere. Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucion, 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del
31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del
2009, se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucién
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.
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