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ADM | NlSTRATI\/O TRABAJANDO, DECIDIENDO, MEJORANDO

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0318-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA, COMERCIO Y
SERVICIOS

NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-4786

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

i

VOTO 0398-2023

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

horas con treinta y cuatro minutos del veintinueve de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por la abogada Maria
Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su
condicion de apoderada especial de la compafiia NATIONAL INSTRUMENTS
CORPORATION, organizada y existente conforme a las leyes del Estado de
Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 11500 North Mopac, Building
"B", Austin, Texas 78759, EE. UU., en contra de la resolucién emitida por el Registro
de la Propiedad Intelectual a las 14:31:07 horas del 15 de mayo de 2023.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de junio de 2020, el abogado
Victor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San Jose,
en su condicion de gestor oficioso de la compafia NATIONAL INSTRUMENTS
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CORPORATION, solicité la inscripcidon de la marca de fabrica, comercio y servicios

n l para proteger y distinguir clase 9: hardware de computadora, a saber,
unidades de interfase y software de computadora descargable o grabado para usar
en los campos de control de adquisicion de datos cientificos y de ingenieria y en
analisis para adquisicion de datos y procesamiento de ingenieria, cientifico y datos
de automatizacion industrial y para analisis de datos de automatizacion industrial y
para control y emulacion de instrumentos cientificos y de ingenieria, asi como de
sistemas de instrumentos y para la interpretacion de funciones de instrumentos y
manuales de instruccion vendidos con los mismos; y en clase 42: servicios técnicos,
a saber, el disefio y desarrollo de hardware y software de computadora, de
actualizacion de software de computadora, de provisibn de asistencia de
computadora en la naturaleza de consultaria relacionada con disefio y desarrollo de
software y hardware de computadora y de mantenimiento de software de
computadora mediante comunicaciones en linea, y de servicios de consultoria
relacionada con la misma, todo lo anterior en los campos de adquisicion de datos
cientificos y de ingenieria; asi como de control y andlisis.

El Registro de la Propiedad Intelectual emite a las 11:19:10 del 31 de agosto de
2020, auto de suspension, en virtud de encontrarse en tramite la solicitud de

inscripcion de la marca I I . I dentro del expediente 2019-009620. Por
resoluciéon dictada a las 10:16:56 del 02 de febrero de 2023, la misma autoridad

registral ordena levantar el suspenso.

Mediante resolucion dictada a las 14:31:07 horas del 15 de mayo de 2023, el
Registro de la Propiedad Intelectual denegd la solicitud de inscripcion del signo

solicitado, porque consideré su inadmisibilidad por derechos de terceros, al
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presentar similitud fonética e ideologica con el signo inscrito Illl ademas
pretende distinguir productos relacionados, de conformidad con el articulo 8 incisos
a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 (en adelante Ley de

marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la compafia NATIONAL
INSTRUMENTS CORPORATION, present6 recurso de apelacion y en sus agravios

indico lo siguiente:

1. Limita la solicitud para que Unicamente se protejan servicios en clase 42
internacional, sean servicios técnicos, a saber, el disefio y desarrollo de hardware y
software de computadora, de actualizacion de software de computadora, de
provision de asistencia de computadora en la naturaleza de consultaria relacionada
con disefio y desarrollo de software y hardware de computadora y de mantenimiento
de software de computadora mediante comunicaciones en linea, y de servicios de
consultoria relacionada con la misma, todo lo anterior en los campos de adquisicién

de datos cientificos y de ingenieria; asi como de control y analisis.

2. La marca inscrita protege Unicamente productos en las clases 9, 11y 12, por el
contrario el signo solicitado pretende proteger exclusivamente servicios en clase 42;
de ahi que, el extender la proteccion registral de una marca de productos a servicios,
sin obviar que el signo registrado no protege servicios en clase 42 internacional; en
consecuencia el distintivo marcario pretendido no debio ser objetado y rechazado
para esa clase, al mismo tiempo no se encuentra una marca anterior que posea
caracteristicas graficas y fonéticas o que contenga la lista de servicios registrada a
nombre de un tercero, por tales razones el distintivo marcario solicitado para la clase
42 internacional, no presenta impedimento alguno para continuar con el tramite de
inscripcion.
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3. El signo solicitado pretende proteger servicios en clase 42, los cuales seran
ofrecidos en linea y la marca registrada Unicamente protege productos, por ende,

su destino de comercializacion es distinto y ademas se distinguen sin complicacion

alguna, asimismo la marca registrada |I|I y el signo solicitado n l

graficamente son disimiles y no se genera confusion en el consumidor,
fonéticamente su pronunciacion es completamente diferente, debido a esto

ideolégicamente generan una idea distinta en la mente del consumidor.

4. Como sustento de sus agravios, la apelante menciona la sentencia administrativa
namero 7060 dictada por la oficina de marcas a las 8:45 horas del 1 de noviembre
de 2006.

Solicita se revoque la resolucién recurrida y se prosiga con la inscripcion del signo

solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista
como hecho con tal caracter relevante para lo que debe ser resuelto, que en el

Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra registrada la marca de fabrica y

comercio m I registro 311689, titular XIAOMI INC., inscrita el 27 de enero de
2023, vigente hasta el 27 de enero de 2033, protege en clase 9: pulseras de
identificacion codificadas, magnéticas; alfombrilla para ratbn/mouse; ratdn/mouse
[periférico de computadora]; impresoras fotograficas; bolsas de computadora;
lectores de tarjetas electronicas; teclados de computadora; unidades flash USB,;
software de aplicacion para teléfonos celulares, descargable; impresoras de
inyeccion de tinta; poddémetros; aparatos para controlar el franqueo; cajas

registradoras; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; maquinas
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de dictar; dispositivo de reconocimiento facial; fotocopiadoras [fotograficas,
electrostéticas, térmicas]; basculas; escala de grasa corporal para uso doméstico;
medidas; tablones de anuncios electronicos; mondépodos para teléfono movil;
portadores de teléfonos celulares; teléfonos inteligentes con forma de reloj;
intercomunicadores; aparatos e instrumentos electronicos de navegacion y
posicionamiento; armarios para altavoces; receptores de audio y video; monitores
de video portatiles; auriculares; videocamaras; cAmaras retrovisoras para vehiculos;
grabador de conduccién; boligrafos con pantalla tactil; maquinas de aprendizaje;
monopodos [mondépodos de mano]; camaras [fotografia]; proyector pequefio;
aparatos de medicidon de precision; varillas para adivinos de agua; aparato de
andlisis de aire; termometros, no para uso meédico; higrébmetros; aparatos e
instrumentos Opticos; cables USB; semiconductores; circuitos integrados;
conductores eléctricos; enchufes; sensores; sensores de temperatura; interruptores
eléctricos; adaptadores de corriente; adaptadores eléctricos; interruptores de
cambio para aparatos de telecomunicaciones; pantallas fluorescentes; aparato de
control remoto; mandos a distancia para uso doméstico; fibras dpticas [filamentos
conductores de luz]; aparatos de regulacion de calor; pararrayos; electrolizadores;
aparatos de extincion de incendios; aparatos radiolégicos para uso industrial;
dispositivos de proteccion para uso personal contra accidentes; cascos de moto;
cascos protectores; gafas de proteccidon; instalaciones antirrobo, eléctricas;
alarmas; cerraduras biométricas de huellas dactilares; mirillas [lentes de aumento]
para puertas; timbres eléctricos de puertas; anteojos; baterias eléctricas;
cargadores para baterias eléctricas; dibujos animados; candeleros de huevo;
silbatos para perros; imanes decorativos; cercas electrificadas; collares electrénicos
para adiestrar animales; controles remotos portatiles para bloque de elevacion;
computadoras portatiles; computadoras de tableta; relojes inteligentes
(procesamiento de datos); tonos de llamada descargables para teléfonos moviles;
anteojos inteligentes (procesamiento de datos); traductores electrénicos de bolsillo;
teléfonos celulares; estuches para teléfonos celulares; cubiertas para teléfonos
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celulares; correas de teléfono celular; peliculas protectoras adaptadas para
teléfonos celulares; enrutadores de red; tarjetas SIM; aparato de television; aparatos
de grabacion de sonido; decodificadores; marcos de fotos digitales; gafas de sol;
banco de energia [baterias recargables]; cargador inalambrico; banda inteligente;
computadoras; programas informaticos grabados; programas informaticos
descargables; software informético, grabado; publicaciones electrénicas
descargables; programas de juegos de computadora grabados; cartuchos de tinta,
sin llenar, para impresoras y fotocopiadoras; archivos de imagen descargables;
robots humanoides con inteligencia artificial, computadoras portatiles; plataformas
de software, grabadas o descargables; graficos descargables para teléfonos
moviles; dispositivos periféricos informaticos; terminales interactivos de pantalla
tactil; software de protector de pantalla de computadora, grabado o descargable;
pulseras codificadas de identificacion electronica; hologramas marcadores de
dobladillo; maquinas de votacion; maquina de loteria; soportes para teléfonos
moviles para vehiculos; aparatos de telecomunicaciones en forma de joyas;
monitores de video; cascos de realidad virtual; reproductores multimedia portatiles;
pulseras conectadas [instrumentos de medicidn]; aparatos de ensefianza
audiovisual; robots de ensefianza; materiales para la red eléctrica [alambres,
cables]; mascaras protectoras; en clase 11: lamparas; luces para vehiculos;
lamparas germicidas para purificar el aire; lamparas rizadoras; bengalas de
acetileno; ollas de cocina eléctrica; hervidores eléctricos para uso doméstico;
cocinas de induccién; ollas a presion, eléctricas; quemadores de gas; hornos de
microondas [aparatos de cocina]; hornos de cocina eléctricos para uso domeéstico;
rocas de lava para su uso en parrillas de barbacoa, refrigeradores; instalaciones y
aparatos de ventilacion [aire acondicionado]; campanas extractoras para cocinas;
purificadores de aire; humidificadores para uso domeéstico; ventiladores eléctricos;
secadores de cabello eléctricos; calentadores de agua; maquinas de humo para uso
en escenarios; instalaciones de calefaccion; instalaciones de riego, automaticas;
aparatos de secado de manos para bafos; aparatos e instalaciones sanitarias;
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aparatos de filtracién de agua; purificadores de agua eléctricos para uso domestico;
radiadores eléctricos; encendedores; instalaciones de polimerizacion; aparato e
instalaciones de cocina; calentadores para bafios; maquina de limpieza facial; y en
clase 12: vehiculos eléctricos; coches/carros; patinetes de empujar [vehiculos];
monociclos eléctricos auto-balanceados; bicicletas; bombas para neumaticos de
bicicleta; transportadores aéreos; remolques para bebés; carretas; carretillas;
neumaticos para ruedas de vehiculos; juegos de reparacién para neumaticos;
drones con camara, que no sean juguetes; barcos; instalaciones eléctricas antirrobo
para vehiculos; locomotoras; vehiculos de control remoto, que no sean juguetes;
cochecitos; asientos de seguridad para nifios, para vehiculos; aparatos, maquinas
y aparatos aeronauticos (folios 98 a 101 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no
advierte hechos con este caracter que sean de relevancia para el dictado de la

presente resolucion.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera
instancia, observa este Tribunal un error en el considerando sexto de la resolucién
venida en alzada, segun se desprende a folio 112 del expediente principal, por
cuanto la autoridad registral considerd la denegatoria parcial del signo pretendido
en clase 9y 42 internacional; no obstante, ese error no afecta el contenido de dicha
resolucién, dado que se considera un error material que contrasta con toda la
argumentacion y razonamientos existentes a lo largo de toda la parte considerativa
y dispositiva de la resolucion apelada, pues la denegatoria es total y no parcial, por
lo que se continta con el analisis del presente asunto por no incurrir en ningun tipo
de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. I. EN CUANTO A LA LIMITACION. Visto el escrito

de apelacion presentado en esta instancia, la recurrente modifico la solicitud inicial
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en el sentido de continuar con el tramite para la clase 42 y eliminé la clase 09; de
ahi que, estime este Tribunal que es procedente conforme al articulo 11 de la Ley
de marcas, en virtud de ello, solo se emitira criterio en cuanto a la clase 42 (folio 16

del legajo de apelacion).

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De
conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser
registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe
generar confusién en relacién con otros debidamente inscritos o en tramite de
inscripcion; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita

confiere a su titular.

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 productos, para establecer que la marca no desempefiaria su papel

diferenciador, por ende, no seria posible dar proteccion registral al signo solicitado.

En este sentido, el articulo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma
clara que ningun signo podra ser registrado como marca, cuando ello afecte algun

derecho de terceros. Al efecto el articulo citado indica:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacion 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar confusion al
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publico consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser 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 o productos o servicios
diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la

marca, la indicacion geografica o la denominacién de origen anterior.

[..]

No se debe olvidar que el fin de la marca es lograr su individualizacion e
identificacion de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo
cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusion o asociacion marcaria,
protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular

de signos similares dentro del mismo giro comercial.

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 gréaficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir

el riesgo de confusion entre ellos, sea de caracter visual, auditivo o ideoldgico.

Ante ello, el operador juridico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar
del consumidor y tener en mente quiénes, serian los consumidores del bien o
servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresion de
conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos
sucesivamente y nunca en forma simultanea (pues lo que importa es el recuerdo
que el consumidor tendra de ellos en el futuro); y tener en consideracion las
semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce,
gue el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son
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confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el analisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el
registrado, no solo es de aplicacién el articulo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino
también el articulo 24 incisos a), ¢) d) y e) de su reglamento, que sefialan el deber
de calificar las similitudes graficas, fonéticas e ideoldgicas entre los signos
contrapuestos y dar mas importancia a las similitudes que a las diferencias entre
ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusion y asociacién frente
al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protecciéon
a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar

a la pedida. Al efecto se indica:

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 ideoldgica que producen en su conjunto, como si el examinador
o el juzgador estuviese en la situacion del consumidor normal del producto o
servicio de que se trate.
[...]
c) Debe darse mas importancia a las semejanzas que a las diferencias entre
los signos;
d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente
se venden los productos, se prestan los servicios o0 se presentan al
consumidor, tomando en cuenta canales de distribucion, puestos de venta y
tipo de consumidor a que van destinados;
e) Para que exista posibilidad de confusidn, 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
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o relacion entre ellos;

[.]

De conformidad con el cuadro legal expuesto, se procede en este acto al cotejo del
signo pretendido con el inscrito, desde el contexto gréfico, fonético e ideoldgico, asi

como desde los productos que protegen ambos signos.

MARCA SOLICITADA

nl

Clase 42: servicios técnicos, a saber, el disefio y desarrollo de hardware y

software de computadora, de actualizacion de software de computadora, de
provision de asistencia de computadora en la naturaleza de consultoria relacionada
con disefio y desarrollo de software y hardware de computadora y de
mantenimiento de software de computadora mediante comunicaciones en linea, y
de servicios de consultoria relacionada con la misma, todo lo anterior en los campos

de adquisicién de datos cientificos y de ingenieria; asi como de control y analisis.

SIGNO INSCRITO

i

Clase 9: pulseras de identificacion codificadas, magnéticas; alfombrilla para

ratbn/mouse; raton/mouse [periférico de computadora]; impresoras fotogréficas;
bolsas de computadora; lectores de tarjetas electronicas; teclados de computadora;
unidades flash USB; software de aplicacion para teléfonos celulares,
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descargable; impresoras de inyeccion de tinta; podémetros; aparatos para controlar
el franqueo; cajas registradoras; mecanismos para aparatos que funcionan con
monedas; maquinas de dictar; dispositivo de reconocimiento facial; fotocopiadoras
[fotogréficas, electrostaticas, térmicas]; basculas; escala de grasa corporal para uso
doméstico; medidas; tablones de anuncios electronicos; mondpodos para teléfono
movil; portadores de teléfonos celulares; teléfonos inteligentes con forma de reloj;
intercomunicadores; aparatos e instrumentos electronicos de navegacion y
posicionamiento; armarios para altavoces; receptores de audio y video; monitores
de video portéatiles; auriculares; videocamaras; camaras retrovisoras para
vehiculos; grabador de conduccion; boligrafos con pantalla tactil; maquinas de
aprendizaje; monépodos [mondépodos de mano]; camaras [fotografia]; proyector
pequefio; aparatos de medicion de precision; varillas para adivinos de agua; aparato
de analisis de aire; termémetros, no para uso médico; higrometros; aparatos e
instrumentos Opticos; cables USB; semiconductores; circuitos integrados;
conductores eléctricos; enchufes; sensores; sensores de temperatura; interruptores
eléctricos; adaptadores de corriente; adaptadores eléctricos; interruptores de
cambio para aparatos de telecomunicaciones; pantallas fluorescentes; aparato de
control remoto; mandos a distancia para uso doméstico; fibras épticas [filamentos
conductores de luz]; aparatos de regulacion de calor; pararrayos; electrolizadores;
aparatos de extincion de incendios; aparatos radiolégicos para uso industrial;
dispositivos de proteccion para uso personal contra accidentes; cascos de moto;
cascos protectores; gafas de proteccion; instalaciones antirrobo, eléctricas;
alarmas; cerraduras biométricas de huellas dactilares; mirillas [lentes de aumento]
para puertas; timbres eléctricos de puertas; anteojos; baterias eléctricas;
cargadores para baterias eléctricas; dibujos animados; candeleros de huevo;
silbatos para perros; imanes decorativos; cercas electrificadas; collares electronicos
para adiestrar animales; controles remotos portatiles para bloque de elevacion;
computadoras portatiles; computadoras de tableta; relojes inteligentes
(procesamiento de datos); tonos de llamada descargables para teléfonos moviles;
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anteojos inteligentes (procesamiento de datos); traductores electrénicos de bolsillo;
teléfonos celulares; estuches para teléfonos celulares; cubiertas para teléfonos
celulares; correas de teléfono celular; peliculas protectoras adaptadas para
teléfonos celulares; enrutadores de red; tarjetas SIM; aparato de television; aparatos
de grabacion de sonido; decodificadores; marcos de fotos digitales; gafas de sol;
banco de energia [baterias recargables]; cargador inaldmbrico; banda inteligente;
computadoras; programas informaticos grabados; programas informaticos
descargables; software informético, grabado; publicaciones electronicas
descargables; programas de juegos de computadora grabados; cartuchos de tinta,
sin llenar, para impresoras y fotocopiadoras; archivos de imagen descargables;
robots humanoides con inteligencia artificial;, computadoras portétiles;
plataformas de software, grabadas o descargables; graficos descargables para
teléefonos moviles; dispositivos periféricos informéticos; terminales
interactivos de pantalla tactil; software de protector de pantalla de
computadora, grabado o descargable; pulseras codificadas de identificacién
electronica; hologramas marcadores de dobladillo; maquinas de votacion; maquina
de loteria; soportes para teléfonos moviles para vehiculos; aparatos de
telecomunicaciones en forma de joyas; monitores de video; cascos de realidad
virtual; reproductores multimedia portatiles; pulseras conectadas [instrumentos de
medicion]; aparatos de ensefianza audiovisual; robots de ensefianza; materiales

para la red eléctrica [alambres, cables]; mascaras protectoras.

Clase 11: lamparas; luces para vehiculos; lamparas germicidas para purificar el
aire; lamparas rizadoras; bengalas de acetileno; ollas de cocina eléctrica; hervidores
eléctricos para uso doméstico; cocinas de induccién; ollas a presion, eléctricas;
guemadores de gas; hornos de microondas [aparatos de cocina]; hornos de cocina
eléctricos para uso doméstico; rocas de lava para su uso en parrillas de barbacoa;
refrigeradores; instalaciones y aparatos de ventilacion [aire acondicionado];
campanas extractoras para cocinas; purificadores de aire; humidificadores para uso
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domeéstico; ventiladores eléctricos; secadores de cabello eléctricos; calentadores de
agua; maquinas de humo para uso en escenarios; instalaciones de calefaccion;
instalaciones de riego, automaticas; aparatos de secado de manos para bafos;
aparatos e instalaciones sanitarias; aparatos de filtracion de agua; purificadores de
agua eléctricos para uso doméstico; radiadores eléctricos; encendedores;
instalaciones de polimerizacion; aparato e instalaciones de cocina; calentadores

para bafios; maquina de limpieza facial.

Clase 12: vehiculos eléctricos; coches/carros; patinetes de empujar [vehiculos];
monociclos eléctricos auto-balanceados; bicicletas; bombas para neumaticos de
bicicleta; transportadores aéreos; remolques para bebés; carretas; carretillas;
neumaticos para ruedas de vehiculos; juegos de reparacién para neumaticos;
drones con camara, que no sean juguetes; barcos; instalaciones eléctricas antirrobo
para vehiculos; locomotoras; vehiculos de control remoto, que no sean juguetes;
cochecitos; asientos de seguridad para nifios, para vehiculos; aparatos, maquinas

y aparatos aeronauticos.

De conformidad con lo anterior y valorando los agravios de la apelante, se denota

gue a nivel gréfico el signo solicitado n l como el registrado | I l I son

marcas figurativas, compuestas por un disefio analogo de color negro, por tal razén,
no se podria considerar que la marca pretendida contenga la carga distintiva
necesaria para obtener proteccion registral y sin dejar de lado que su alcance visual
contiene mas semejanzas que diferencias respecto al signo registrado, dado que
las silabas NI y Ml a simple vista, y empleando disefios en color negro similares,
aumentan el riesgo de confusion; y de esa misma manera sera observada por el
consumidor, que podria confundirse al asociar los distintivos marcarios a un mismo

origen empresarial.
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Respecto al cotejo fonético, tomando en consideracion que el solicitante identifica
el signo con las letras “NI” y el registrado se publicita como “MI” (disefio), la

pronunciacién resulta muy similar, lo que podria causar confusion en el consumidor.

En el campo ideolégico, los signos en conflicto al presentar similitud en sus disefios
pueden generar una misma idea en el consumidor, lo que causa riesgo de confusion
0 asociacién, debido a que el signo propuesto no cuenta con la distintividad
suficiente que le permita ser identificado e individualizado respecto a la marca

inscrita.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que
presentan, es necesario llevar a cabo el analisis del principio de especialidad; con
respecto al inciso €) del articulo 24 del reglamento citado que dispone “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”;
por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden

ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusién
del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, el hacer
prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con
anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar
para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé
lugar a la posibilidad de confusién, principios que precisamente se encuentran en el

articulo 25 de la Ley de marcas.

La determinacion de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestion

gue debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del
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supuesto de hecho.

En el contexto de lo anterior, el signo solicitado intenta proteger en clase 42
servicios técnicos, a saber, el disefio y desarrollo de hardware y software de
computadora, de actualizacion de software de computadora, de provision de
asistencia de computadora en la naturaleza de consultoria relacionada con disefio
y desarrollo de software y hardware de computadora y de mantenimiento de
software de computadora mediante comunicaciones en linea, y de servicios de
consultoria relacionada con la misma, todo lo anterior en los campos de adquisicidon
de datos cientificos y de ingenieria; asi como de control y analisis; estos servicios
guardan relacion con los productos que protege la marca registrada en clase 9,
entre otros se pueden mencionar software de aplicacion para teléfonos celulares,
computadoras portatiles, computadoras de tableta, monitores de video portatiles,
relojes inteligentes (procesamiento de datos), anteojos inteligentes (procesamiento
de datos), computadoras, programas informéticos grabados, programas
informaticos descargables, software informatico, grabado, publicaciones
electronicas descargables, programas de juegos de computadora grabados, robots
humanoides con inteligencia artificial, computadoras portétiles, plataformas de
software, grabadas o descargables, graficos descargables para teléfonos moviles,
dispositivos periféricos informaticos, terminales interactivos de pantalla tactil,
software de protector de pantalla de computadora, grabado o descargable. De ahi
que, a pesar de que la marca pretendida busca proteger servicios, estos guardan
relacion con los productos amparados por la marca inscrita, existiendo una evidente

relacion, lo que puede ocasionar riesgo de confusion o asociacion en el consumidor.

Aunado a lo anterior, entre los signos contrapuestos no existe una distincion
suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza grafica, fonética e
ideoldgica podria provocar un riesgo de confusién y asociacion en el consumidor;
asimismo los servicios pretendidos y los productos protegidos en clase 9 se
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relacionan, lo cual minimiza la funcion diferenciadora y por ende reduce la
capacidad distintiva del signo propuesto.

Partiendo del andlisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos
por el recurrente, ya que una vez realizado el cotejo marcario, como de los servicios
gue se buscan proteger, se concluye que los signos presentan una semejanza
esencial que opaca cualquier diferencia y al ser analizada en su conjunto la marca
solicitada, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que
imposibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito, maxime que el
consumidor normalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las
diferencias y como se ha mencionado, la funcién principal de los signos distintivos
es identificar bienes o servicios de otros en el mercado, sirviendo como herramienta
a los consumidores al momento de realizar la eleccion entre productos o servicios
de una misma naturaleza y proteger a los empresarios ante un uso o asociacion

indebida de su signo.

Respecto a la jurisprudencia citada por la apelante como sustento de sus alegatos,
se debe indicar que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia
naturaleza y al marco de calificacion registral que le corresponda, constituyéndose
las resoluciones en guias mas no en lineamientos absolutos para los nuevos casos

gue se sometan ante la administracién registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo anterior, considera el
Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacion, planteado
por la abogada Maria Vargas Uribe, apoderada especial de la comparfia NATIONAL
INSTRUMENTS CORPORATION, en contra de la resolucion dictada por el Registro

de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO
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Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el
recurso de apelacion interpuesto por la abogada Maria Vargas Uribe, en su
condicion de apoderada especial de la compafia NATIONAL INSTRUMENTS
CORPORATION, en contra la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad
Intelectual a las 14:31:07 horas del 15 de mayo de 2023, la que en este acto se
confirma. 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 42 del Reglamento Operativo de este
Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.
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