TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0377- TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de servicios “INTERXION” (35, 38y 42)
INTERXION HOLDING N.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-368)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N°1200-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las catorce horas

con cincuenta minutos del quince de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacién interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher
Gurdian, mayor, abogado, divorciado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble,
Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazu, San José, en su condicion de apoderado especial
INTERXION HOLDING N.V., sociedad organizada y existente conforme a las leyes de los
Paises Bajos y domiciliada en Tupolevlaan 24, 1119 NX Schiphol-RijK, Paises Bajos, en
contra de la resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince

horas, quince minutos, veintisiete minutos del doce de marzo de dos mil doce .
RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el
diecisiete de enero de dos mil once, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, de calidades y
condicion indicadas al inicio, solicita la inscripcion multiclase de “INTERXION” como
marca de servicios en clases 35, 38 y 43 de la Clasificacion Internacional de Niza, para
proteger y distinguir en: Clase 35: “Administracion comercial, entre otros en el contexto de la
explotacion de un centro de datos, evaluacién, investigacion y analisis de mercado,

informacion comercial, publicidad y promocidn, consultoria en el &rea de administracion de
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negocios y mercadeo, funciones de oficina en el aérea de provision de medios de
telecomunicacion con el objetivo en la realizacion de contactos de negocios entre proveedores
y clientes en el mercado comercial, provision de espacio publicitario mediante medios
electronicos y mediante la forma de redes de informacion global, servicios de administracion
de bases de datos, recoleccion, recopilacion y sistematizacion de informacion y datos dentro
de bases de datos de ordenadores y servidores, servicios de publicidad relacionados a
procesamiento de datos electronicos, almacenamiento de datos (otros que no sean fisicos)
administracion de bases de datos y la provisién de informacion empresarial en el contexto de
intercambio de promocion de informacidn, servicios de consultoria empresarial relacionados a
procesamiento de datos, servicios que consisten en el registro, recoleccion, transcripcion,
recopilacion y sistematizacién de comunicaciones y datos, facturacion, servicios comerciales
intermediarios en el comercio de tiempo de llamadas sobre redes comerciales, tales como,
coordinar transacciones comerciales y contratos comerciales mediante la internet”. Clase 38:
para proteger y distinguir: “servicios de telecomunicaciones, entre otros servicios de acceso a
telecomunicaciones, transmision de podcasts, servicios de telefonia inalambrica, voz, datos,
gréficos, sonido y video mediante medios de linea de energia de banda ancha o redes
inaldmbricas, y brindar acceso rapido alto a redes de areas, servicios de comunicacion entre
bases de datos, servicios de comunicacién para la transmision electronica de datos,
coordinacion de acceso a base de datos en la Internet, transmision de datos electronicos,
transmision de mensajes de una parte a otra, suministro de acceso a medios de
telecomunicacion, ya sea 0 no mediante redes de informacion locales o globales, alquiler de
redes de telecomunicacion y conexiones de telecomunicacion, entre otros, lineas de
telecomunicacion y equipo de conexion de telecomunicacion, servicios de consultoria relativa
a comunicaciones de datos, servicios de interconexién bancaria de datos, provision de acceso
y arrendamiento de tiempo de acceso a bases de datos de computadoras, transmision segura de
datos, sonido e imagenes, transmision y transferencia de datos, transmision de transferencia de
datos mediante redes de telecomunicacion”. Clase 42: para proteger y distinguir: “servicios de
automatizacion, tales como automatizacion de datos y servicios de recoleccién utilizando

software propietario para transmitir, almacenar, evaluar, analizar y recolectar datos, servicios
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de consultoria en el &rea de automatizacién de oficinas y lugares de trabajo, mantenimiento de
bases de datos, servicios de almacenamiento de datos, servicios de administracion de datos
remotos, servicios de respaldo para datos del disco duro de ordenadores, programacion de
computadoras para el procesamiento de datos electronicos, consultoria con respecto a la
seleccion, aplicacion y uso de hardware y software de ordenadores para otros, alquiler de
aparatos de procesamiento de datos, alquiler de servidores de bases de datos y servidores de la
web, alquiler de espacio en una instalacion de co-ubicacion de ordenadores para centros de
datos contenidos de otros, servicios TIC (Servicios de Tecnologias de la Informacion y la
Comunicacion), entre otros, consultoria de computo en el area de la tecnologia de la
informacion y la comunicacion, brindando servicios web y servidores de bases de datos de
capacidad variable para informatica para terceras partes e instalaciones de almacenamiento de
datos, servicios de administracién remota de datos, servicios de respaldo para datos de discos
duros de ordenadores, servidores de mineria de datos, provision o alquiler de espacio de
almacenamiento electronico también mediante medios de un centro de datos, brindar o alquilar
espacio de almacenamiento electronico, servidores de datos, servidores de web y espacio web

en la Internet”.

La representacion de la sociedad solicitante limita la lista de productos de la marca de
servicios multiclase “INTERXION”, en clases 35, 38 y 42. (Ver folios cuadro comparativo
visible de folios 40 al 42, y folios 48 al 49 del expediente), para que se lea asi: Clase 35:
“Administracion comercial, entre otros en el contexto de la explotacion de un centro de datos,
evaluacion, investigacion y analisis de mercado, informacion comercial, publicidad y
promocion, servicios de administracion de bases de datos, recoleccién, recopilacion vy
sistematizacion de informacién y datos dentro de bases de datos de ordenadores y servidores,
servicios de publicidad relacionados a procesamiento de datos electronicos, almacenamiento
de datos (otros que no sean fisicos) administracion de bases de datos y la provision de
informacién empresarial en el contexto de intercambio de promocion de informacion,
servicios de consultoria empresarial relacionados a procesamiento de datos, servicios que

consisten en el registro, recoleccion, transcripcion, recopilacion y sistematizacién de
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comunicaciones y datos”. Clase 38: “servicios de comunicacion entre bases de datos, servicios
de comunicacién para la transmision electronica de datos, alquiler de redes de
telecomunicacion y conexiones de telecomunicacidn, entre otros, lineas de telecomunicacion y
equipo de conexion de telecomunicacion, servicios de consultoria relativa a comunicaciones
de datos, servicios de interconexion bancaria de datos, provision de acceso y arrendamiento de
tiempo de acceso a bases de datos de computadoras, transmision segura de datos, sonido e
imagenes, transmision y transferencia de datos, transmision de transferencia de datos mediante
redes de telecomunicacion”. Clase 42: servicios de almacenamiento de datos, servicios de
administracion de datos remotos, servicios de respaldo para datos del disco duro de
ordenadores, alquiler de aparatos de procesamiento de datos, alquiler de servidores de bases de
datos y servidores de la web, alquiler de espacio en una instalacion de co-ubicacion de
ordenadores para centros de datos contenidos de otros, brindando servidores web y servidores
de bases de datos de capacidad variable para informética para terceras partes e instalaciones de
almacenamiento de datos, servicios de administracion remota de datos, servicios de respaldo
para datos de discos duros de ordenadores, servidores de extraccion de datos, provision o
alquiler de espacio de almacenamiento electronico también mediante medios de un centro de

datos”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucién dictada a las
quince horas, quince minutos, veintisiete segundos del doce de marzo de dos mil doce, rechaza

la inscripcion de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el
veintiocho de marzo de dos mil doce, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en representacion
de la empresa INTERXION HOLDING N.V., presentd recurso de revocatoria y recurso
apelacion contra la resolucion referida anteriormente, y el Registro mediante resolucion
dictada a las diez horas, cuarenta minutos, cuarenta y cinco segundos del treinta de marzo de
dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelacion, y es

por esa circunstancia por la que conoce este Tribunal.
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CUARTO. Que a la substanciacién 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 Jueza Mora Cordero, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como
hecho probados los siguientes: 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a
nombre de la empresa APUY-SCHAER SOCIEDAD ANONIMA, se encuentran inscritos

los siguientes signos: Nombre Comercial “interaction (DISEN0)” bajo el registro nimero

202588, vigente desde el 13 de agosto de 2010, para proteger y distinguir en clase 49
Internacional “un establecimiento comercial dedicado al disefio y desarrollo de paginas web,
creacion de software, mantenimiento y asesorias de paginas web, desarrollo de aplicaciones y
software en ambiente web, disefio grafico, disefio de arte grafico en papeleria y disefio de
imagen empresarial. Ubicado en Granadilla de Curridabat en la provincia de San Jose,

Residencial Altamonte casa 32-J”, y la Marca de Servicios “interaction (DISENO)” bajo el

registro numero 2020598, vigente desde el 13 de agosto de 2020, hasta el 13 de agosto de ese
mismo afio, para proteger y distinguir en clase 42 Internacional “servicios de disefio, mercadeo
web, desarrollo web, creacion de softwarw, mantenimiento y asesorias de paginas web,
desarrollo de aplicaciones y software en ambiente web, disefio grafico, disefio de arte grafico
en papeleria y disefio de imagen empresarial”. 2.- Que en el Registro de la Propiedad
Industrial consta que a nombre de la empresa AXEDE S.A., se encuentra inscrita la Marca de

fabrica_y de comercio “interaxion (DISENO)” bajo el registro nimero 209323, vigente

desde el 20 de mayo de 2011, hasta el 20 de mayo de 2021, para proteger y distinguir en clase

9 Internacional “dispositivo para la conexion de la linea telefonica al computador que permita
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la extraccion y procesamiento de la informacidn resultante del uso del teléfono”. (Ver folios 6
al 11).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal

caracter de importancia para la resolucion de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EIl Registro de la Propiedad Industrial,
rechaza la inscripcidn de la solicitud de la marca “INTERXION”, conforme lo establece el
numeral 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse
inscrito el signo “interaction (DISENO)” bajo los registros nimero 202588, 2020598, y la
marca “interaxion (DISENO)” bajo el registro nimero 209323, por existir similitud entre
éstos, lo cual puede causar confusion en los consumidores al no existir una distintividad que
permita identificarlas e individualizarlas, lo que afecta el derecho de eleccion del consumidor

y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger

La representacién de la sociedad recurrente argumenta en su escrito de expresion de agravios
que la apreciacion del Registro de la Propiedad Industrial es errada. Las marcas INTERXION
y INTERACTION (Disefio) e INTERAXION (Disefio), no entran en conflicto entre si, y
pueden coexistir, debido a que se debe aplicar el principio de especialidad. Este principio
consiste en realizar un analisis de los signos en aras de permitir la coexistencia de signos
similares que no tengan posibilidad de ser confundidos, debido a que los productos que
protegen son distintos. La marca inscrita INTERAXION (Disefio) protege productos en clase
9, mientras que la marca solicitada INTERXION protege servicios en clases 35, 38 y 42. De la
comparacion entre los productos/servicios protegidos se puede ver que ni siquiera existe
relacion entre los mismos. Que gréfica, fonetica e ideoldgicamente los signos son distintos. Se

limita la lista de productos de la marca solicitada en clases 35, 38 y 42.

En el presente asunto, y tomando en consideracion lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del
Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002
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publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, debe indicarse, que los
signos bajo examen, “INTERXION” como marca propuesta, es denominativa, esta
compuesta por una palabra, el signo y nombre comercial inscrito “interaction (DISENO)”
registros nimeros 202588 y 20589, es mixto, escrito en letras especiales, la letra “a” de color
amarillo” y las demas letras en color negro, el distintivo inscrito “, y la marca “interaxion
(DISENO)” registro nimero 209323 escrita en letras especiales de color lila, la letra “x” en
cada uno de los extremos superiores tiene un punto de color café, como puede observarse, a
nivel gréafico surge una confusion visual que es causada por la similitud existente entre el
signo propuesto “INTERXION”, y los signos inscritos “interaction (DISENO)”, y
“interaxion (DISENO)”, notese, que éstos presentan una composicion literaria sumamente
parecida, el elemento denominativo es casi idéntico, a pesar, que la parte subrayada de cada
vocablo sea distinta, y la marca solicitada es denominativa y los distintivos inscritos son

mixtos, esta diferencia no es representativa como para indicar que éstos son disimiles,

A igual conclusién se llega a nivel fonético o auditivo, ya que la pronunciacion de la marca
solicitada “interxion «, es casi idéntica a la de los signos inscritos “interaction (DISENO)”,
e “interaxion (DISENO)”. Y desde el punto de vista ideolégico los signos bajo estudio

gvocan una misma idea.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad gréafica, fonética e ideoldgica encontrada
entre la marca solicitada y el signo inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una
condicion, que segun el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un
signo y éste es, que: “(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con
anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con
respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la
especialidad, disponibilidad. El signo sera registrable si esta disponible, es decir, si no ha

sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos

Aires, Argentina, Tercera Edicion, p. 109),
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Si revisamos las reglas contenidas en los incisos a, b) y d) del articulo 8 de la Ley de Marcas,
y el inciso e) del articulo 24 del Reglamento a esa Ley, nos encontramos que la similitud
existente entre los signos inscritos y solicitado se confirma, toda vez, que como se aprecia a
folios 6, 8,9, y 48 al 49, del expediente, los servicios que intenta proteger la marca solicitada
“INTERXION”, y los servicios que distingue la marca inscrita y los servicios que ofrece el
establecimiento comercial, ambos identificados con el signo “interaction (DISENO)”, asi
como los productos que identifica el distintivo inscrito “interaxion (DISENO)” se relacionan

entre si, no obstante, y a pesar de la limitacién que hace la sociedad recurrente de la lista de

productos presentada con la solicitud inicial (Ver folios 1y 2, 40, 41 y 42, 48 y 49), éstos son

de la misma naturaleza que los servicios y productos que amparan los signos inscritos, sea,

“prestacion de servicios y venta de productos relativos a tecnologias de la comunicacion y de
la informacién”, de tal manera que la marca pretendida al enfrentarse a signos que ya se
encuentran inscritos, el Registro de la Propiedad Industrial, asi como esta Instancia tienen que
amparar el distintivo que cuenta con proteccion registral, a efecto de evitar cualquier riesgo de
confusion en que pueda incurrir el publico consumidor de los servicios y productos que

distinguen las marcas bajo estudio.

De ahi, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir
de lugar a la posibilidad de confusion respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del
articulo 25 parrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular APUY-
SCHAER SOCIEDAD ANONIMA y AXEDE S.A., goza “del derecho exclusivo de
impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales,
signos idénticos o similares, incluso indicaciones geogréaficas y denominaciones de origen,
para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de
lugar a la probabilidad de confusion”. lgualmente, el titular de un nombre inscrito, en este
caso la empresa APUY-SCHAER SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Marcas goza de proteccion frente a “cualquier tercero
que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre

comercial protegido o un distintivo semejante, cuando sea susceptible de causar confusion o
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riesgo de asociacion con la empresa titular o sus productos o servicios”. Al respecto, afirma
la doctrina al sefialar que: “A/ protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a
la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o

servicios que consume”. (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”,

Civitas, Madrid, lera edicion, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal esta llamado a
garantizar esa proteccion y rechazar la marca solicitada, maxime si se considera lo dispuesto
en el numeral 8 inciso a), b), y d), y articulo 25 parrafo primero e inciso e), articulo 66, de la

Ley de Marcas y articulo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por todo lo anteriormente expuesto, no lleva razén el apelante en cuanto a los alegatos
formulados en sentido contrario, y tal como lo analizd este Tribunal la marca pedida es

inadmisible por razones extrinsecas.

CUARTO. De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas,
considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacién
interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en su condicion de apoderado de la
empresa INTERXION HOLDING N.V., en contra de la resolucion dictada por el Registro de
la Propiedad Industrial a las quince horas, quince minutos, veintisiete segundos del doce de
marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de
inscripcion de la marca de servicios multiclase “INTERXION?”, en clases 35, 38 y 42 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

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 Organico y Operativo del Tribunal Registral
Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario
Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via administrativa.
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POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin
lugar el recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en su
condicion de apoderado de la empresa INTERXION HOLDING N.V., en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, quince
minutos, veintisiete segundos del doce de marzo de dos mil doce, la que en este acto se
confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripcion de la marca de servicios multiclase
“INTERXION”, en clases 35, 38 y 42 de la Clasificacion Internacional de Niza. 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 .-

Norma Urefa Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53
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