TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0255-TRA-PI
OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE

COMERCIO Y SERVICIOS C—) EVOIUX
EVOLUTION FREE ZONE S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-10329)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO OO011-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las trece horas con cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil

veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la
abogada Maria Laura Vargas Cabezas, cedula de identidad 1-1148-
0307, vecina de San Jose, en su condicion de apoderada especial de
la compania EVOLUTION FREE ZONE S.A., cedula juridica 3-101-
793721, domiciliada en San Jose, Escazu, San Rafael, Centro
Corporativo Plaza Roble, Edificio el Portico, primer piso, oficinas de
Caoba Legal, en contra de la resolucion final dictada por el Registro
de la Propiedad Intelectual a las 10:58:53 horas del 23 de abril de
2024.

Redacta la juez Quesada Bermudez
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de octubre de
2023, el abogado Juan Esteban Durango Rave, cedula de identidad
8-0119-0732, vecino de Curridabat, en su condicion de apoderado
especial de la compania DESARROLLADORA EVOLUTION UX S. A,
cedula juridica 3-101-886354, domiciliada en San José, San Rafael

de Escazu, Plaza Fuentes del Obelisco quinto piso, solicito la

{ \EvoluX

proteger y distinguir en clase 35 internacional: consultoria profesional

inscripcion de la marca de comercio y servicios para
sobre negocios comerciales; consultoria sobre direccion de negocios;
y en clase 36: consultoria financiera; financiacion participativa;

inversion de capital.

Luego de publicados los edictos para oir oposiciones y dentro del plazo
conferido, la abogada Maria Laura Vargas Cabezas, de calidades
conocidas y en la condicion indicada, interpuso formal oposicion
contra la solicitud presentada y alego entre otras consideraciones que
permitir la coexistencia de signos marcarios tan similares con canales
de comercializacion comunes dejaria en total indefension las marcas
registradas por su representada y sus derechos como titular al no
haberse reconocido la proteccion frente a la existencia de otros signos
que diluyan su aptitud distintiva; permitir que exista un signo que
genere tal nivel de riesgo puede generar que los consumidores no

tenga certeza del origen de los servicios.

Mediante resolucion de las 10:58:53 horas del 23 de abril de 2024,
el Registro de la Propiedad Intelectual, denegd la oposicion

interpuesta pues determind que el signo propuesto no incurre e
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prohibiciones establecidas en los articulos 7 y 8 de la Ley de marcas

y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y acogio la

solicitud presentada.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Maria Laura Vargas Cabezas,
en su condicion de apoderada especial EVOLUTION FREE ZONE S.A.

apeld la resolucion indicada y senald como agravios:

1. El Registro de Propiedad Industrial, fue omiso al considerar los
incisos a), b), ¢), d), y f), del articulo 24 del Reglamento a la Ley de
marcas, los cuales, son claramente de aplicacion en el, y no solo su

inciso e).

2. La manera en la que estd escrita la denominacion en la marca mixta
“EvoluX (diseno)” destaca la “X” en mayuscula. Por lo que, la manera
en la que se lee y como lo leeria un consumidor promedio, es uniendo
las letras “Evolu” (que evocan “evolucion”) y solamente agrega una X
al final. De ahi que es dificil que un consumidor promedio relacione la
marca con “experiencia de usuario o UX”, por ende, se rechaza el
argumento planteado por el solicitante, asi como el criterio dado por el
Registro de la Propiedad Intelectual, puesto que el enfoque del
andlisis a nivel grdfico, fonetico e ideologico debido ser en la
denominacion EVOLUTION / EVOLUCIONA y su similitud tan estrecha

con la denominacion “EvoluX”.

3. Los servicios que pretende proteger la marca solicitada son
identicos a los servicios protegidos por las marcas registradas de su
representada, en consecuencia, existe, a su criterio, un riesgo de
confusion para los consumidores, dado que no se trata de servicios

“inconfundibles” sino MAas bien de servicios idénticos o relacionados.
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4. La eventual inscripcidon de la marca solicitada causaria que la

fuerza distintiva de las marcas de su representada se vea debilitada
por la presencia de un signo tan similar, cuyos servicios protegidos
son idénticos, en una parte, y relacionados en lo demds, en las clases
35 y 36, dado que sus consumidores finales y sus canales de
comercializacion son los mismos. Permitir la coexistencia de ambas
marcas dejaria en absoluta indefension las marcas registradas por su
representada y sus derechos como titular, al no haber reconocido su
proteccion frente a la existencia de otros signos que diluyan su aptitud
distintiva, y que ello genere que los consumidores no tengan la certeza

del origen de los servicios.

Solicité que se declare con lugar el recurso de apelacion interpuesto,
se acoja la oposicion y se revoque la resolucion del Registro de
Propiedad Intelectual, a efectos de que se deniegue la solicitud de
inscripcion del signo pretendido por parte de DESARROLLADORA
EVOLUTION UX, S.A.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos
relevantes para el dictado de la presente resolucion, que la compania
EVOLUTIONS FREE ZONE, cuenta con las siguientes marcas de

servicios inscritas:

1. EVOLUTION FREE ZONE, registro 288824, inscrita el 22 de mayo
de 2020 y vigente hasta el 22 de mayo de 2030, para proteger en
clase 35: publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion
comercial; trabajos de oficina; en clase 36: seguros; operaciones
financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; en clase
39: transporte; embalaje y almacenamiento de mercancias;

servicios cientificos

organizacion de vigjes; en clase 42:
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tecnologicos, asi como servicios de investigacion y diseno conexos;
servicios de andlisis industrial; investigacion industrial y diseno
industrial; control de calidad y servicios de autenticacion; disefo y
desarrollo de equipos informaticos y software; y en clase 43: servicios
de restauracion (alimentacion); hospedaje temporal (folios 57 v 58,

expediente principal).

2. EVOLUCIONA, registro 292853, inscrita el 11 de diciembre de
2020 vy vigente hasta el 11 de diciembre de 2030, para proteger en
clase 35: publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion
comercial; trabajos de oficina y gestion y consultoria en recursos
humanos, contratacion y reclutamiento de personal, y apoyo
administrativo. Organizacion de presentaciones de empresas, ferias
comerciales, ferias de empleo, organizacion y realizacion de reuniones
comerciales. Asesoria y planificacion contable y fiscal. En clase 36:
servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones
monetarias; negocios inmobiliarios, servicios financieros relacionados
con el desarrollo inmobiliario, la venta y arrendamiento de
propiedades. Administracion de bienes inmuebles, organizacion de
alquileres o arrendamientos de bienes inmuebles corretaje de bienes
inmuebles, valoracion de bienes inmuebles, evaluacion financiera y
financiamiento de bienes inmuebles consultoria fiscal (no contable).
En clase 39: transporte; embalaje y almacenamiento de mercancias;
organizacion de viagjes, organizacion de servicios de transporte. En
clase 41: educacion; formacion; servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales, organizacion de seminarios,
charlas, talleres, cursos, concursos educativos o recreativos,
competencias deportivas, eventos culturales o deportivos. En clase
42: servicios cientificos y tecnologicos, asi como servicios de

investigacion y disefo conexos; servicios de andadlisis industrial
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investigacion industrial y disefno industrial; control de calidad vy
servicios de autenticacion; disefo y desarrollo de equipos informaticos
y software, y servicios de diseno, arquitectura, decoracion de
interiores, ingenieria, diseno de ingenieria, consultoria en ingenieria,
investigacion de ingenieria peritajes de ingenieria, planificacion de
obras de ingenieria. En clase 43: servicios de restauracion
(alimentacion) y hospedaje temporal. Servicios de preparacion vy
suministro de comidas y bebidas. Servicios de guarderia (folios 59 vy

60, expediente principal).

3. CONDOMINIO EVOLUTION, registro292855, inscrita el 11 de
diciembre de 2020 y vigente hasta el 11 de diciembre de 2030, para
proteger en clase 35: publicidad; gestion de negocios comerciales;
administracion comercial; trabajos de oficina y gestion y consultoria en
recursos humanos, contratacion y reclutamiento de personal, y apoyo
administrativo. Organizacion de presentaciones de empresas, ferias
comerciales, ferias de empleo. Organizacion vy realizacion de
reuniones comerciales. Asesoria y planificacion contable y fiscal; en
clase 36: servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones
monetarias; negocios inmobiliarios, servicios financieros relacionados
con el desarrollo inmobiliario, la venta y arrendamiento de
propiedades. Administracion de bienes inmuebles, organizacion de
alquileres o arrendamientos de bienes inmuebles corretaje de bienes
inmuebles, valoracion de bienes inmuebles, evaluacion financiera y
financiamiento de bienes inmuebles, consultoria fiscal (no contable);
en clase 39: transporte; embalaje y almacenamiento de mercancias;
organizacion de viajes, organizacion de servicios de transporte; en
clase 41: educacion; formacion; servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales, organizacion de seminarios,

charlas, talleres, cursos, concursos educativos o recreati
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competencias deportivas, eventos culturales o deportivos; en clase 42:

servicios cientificos y tecnoldogicos, asicomo servicios de investigacion
y disefo conexos; servicios de andlisis industrial, investigacion
industrial y diseno industrial; control de calidad y servicios de
autenticacion; disefo y desarrollo de equipos informaticos y software,
y servicios de disefo, arquitectura, decoracion de interiores,
ingenieria, diseno de ingenieria, consultoriac en ingenieriaq,
investigacion de ingenieria peritajes de ingenieria, planificacion de
obras de ingenieria; en clase 43: servicios de restauracion
(alimentacion) y hospedaje temporal. Servicios de preparacion vy
suministro de comidas y bebidas. Servicios de guarderia infantil (folios

61y 62, expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte

hechos de tal cardcter para lo que debe ser resuelto.

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

que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas y su
Reglamento, establecen que todo signo que pretenda ser registrado
como marca 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 posea, mayor serd 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 lo
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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.

En este sentido, el articulo 8 de la Ley de marcas, determina en forma
clara que ningun signo podrd ser registrado cuando afecte algun
derecho de tercero, en este caso aplica lo que dispone el inciso a):
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacién
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.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo marcario,
este debe tener la aptitud distintiva necesaria para evitar un conflicto
con uno O Vvarios signos inscritos; este se configura cuando se
presentan similitudes grdficas, foneticas o conceptuales, que hagan
surgir el riesgo de confusion entre los signos marcarios propuestos.
Para determinar si se presentan tales similitudes, el operador del
derecho debe realizar un cotejo de los signos; colocarse en el lugar del
consumidor, teniendo en mente quienes serian los consumidores del
bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe
atenerse a la impresidon que despierten las denominaciones, sin
desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma
simultdnea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor

tendrd de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario
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es el metodo que debe seguirse para saber si dos signos son

confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Por su parte, el articulo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de
marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos
marcarios, aduciendo al examen grafico, fonetico e ideologico, asi
como al andlisis de los productos y 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 se configura por su simple
observacion; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el

signo; la confusion auditiva se da cuando la pronunciacion de las

palabras tiene una foneética similar, sea esa pronunciacion correcta o

no; vy, la confusion ideoldgica es la que se deriva del mismo o parecido

contenido conceptual de los signos, o0 mejor aun, cuando las palabras
comprendidas en los signos contrapuestos significan
conceptualmente o mismo; esta confusion surge cuando 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.

En el presente asunto, se debe determinar si el distintivo marcario
propuesto es diferente o presenta algun tipo de riesgo de confusion
con respecto al signo inscrito, de conformidad con lo que establece el

articulo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

Los signos por cotejar son los siguientes:
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Marca solicitada Marcas reqistradas

EVOLUTION FREE ZONE

Clases 35, 36, 39, 42 vy 43.

:::) EVOIUX EVOLUCIONA

Clases 35, 36, 39, 41,42 vy 43.
Clases 35y 36. CONDOMINIO EVOLUTION

Clase 35, 36, 39, 41,42 y 43.

Los listados correspondientes a cada signo constan en los

considerandos primero y segundo de esta resolucion.

El andlisis inicial de los sighos permite determinar que la marca

" \EvoluX

conformado por una parte denominativa y un diseno; mientras que las
marcas inscritas: EVOLUTION FREE ZONE, EVOLUCIONA vy
CONDOMINIO EVOLUTION, son de cardacter denominativo.

propuesta: corresponde a un signo marcario mixto, seaq,

Tomando en consideracion tales elementos, lo siguiente es determinar
si existen similitudes entre los signos contrapuestos. En cuanto a la
similitud grafica, conforme se desprende de la estructura gramatical,
la marca solicitada se encuentra compuesta por la palabra “EvoluX”
en contraposicion con las marcas inscritas que se componen de las
frases o palabras EVOLUTION FREE ZONE, EVOLUCIONA vy
CONDOMINIO EVOLUTION; en este sentido, las palabras utilizadas
FREE ZONE (zona libre) y CONDOMINO, son términos de uso co
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para los servicios protegidos, por lo que deben excluirse del cotejo

marcario en atencion a lo que establece el articulo 28 de la Ley de
marcas, y 24 inciso b) de su Reglamento. Asi las cosas, el cotejo se
realiza con relacion unicamente a las palabras empleadas EvoluX,
EVOLUTION y EVOLUCIONA, sin que ello signifiqgue que en el andlisis

se realiza a partir de una segregacion de los signos.

De lo anterior se colige que las marcas comparten la diccion EVOLU.
La marca propuesta utiliza la letra X al final de su estructura
gramatical, mientras que las inscritas contienen las terminaciones
TION y CIONA, las cuales son suficientemente diferentes como para
que el consumidor no los relacione y logre indentificar un signo de los

otros.

Por otra parte, la marca propuesta utiliza un diseno compuesto por

lineas y puntos que forman un circulo, el cual se ubica al lado

£ \EvoluX

carga distintiva significativa al distintivo que se pretende proteger vy

izquierdo del signo elemento que le proporciona una
por medio del cual el consumidor puede individualizar la marca en el

comercio.

Desde el punto de vista fonético, las marcas contrapuestas EvoluX,
EVOLUTION FREE ZONE, EVOLUCIONA vy CONDOMINIO
EVOLUTION pese a compartir las cinco letras EVOLU en la misms
posicion, los elementos gramaticales X, TION y CIONA contenidos al
final de su conformacion permiten que al ejercer su pronunciacion
estas tengan un impacto sonoro diferente; y esta circunstancia le
proporciona al signo marcario pedido la carga distintiva necesaria con

relacion a las marcas inscritas.
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En elcampo ideoldgico la denominacion propuesta EvoluX no cuentan
con ningun significado, por tanto, se trata de un signo marcario de
fantasia y no es posible realizar el cotejo con los signos inscritos que

si tienen su propio significado.

Por todo lo indicado, se concluye que, desde el punto de vista grafico
y fonetico los signhos presentan diferencias sustanciales que le
permiten al consumidor identificarlos e individualizarlos en el

mercado.

En cuanto al cotejo de productos, queda claro que al presentar los
signhos confrontados diferencias tan marcadas resulta innecesario
analizar los servicios que se pretenden proteger y comercializar con
los que protegen las marcas inscritas, puesto que las diferencias en
los signos impiden que existe riesgo de confusion o asociacion alguna

para el consumidor.

Ahora bien, con relacion a los agravios planteados por el apelante,
especificamente en cuanto a la aplicacion de los incisos a), b), c), d), y
f), del articulo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, este Tribunal
estima que la resolucion impugnada se encuentra ajustada a los
presupuestos juridicos que le eran de aplicacion al caso en estudio.
Tal como se determind, la marca propuesta cuenta con aptitud

distintiva y presenta las diferencias necesarias para su proteccion.

En cuanto al argumento de que el denominativo EvoluX evoca la idea
de evolucion, se debe indicar que, conforme fue analizado, el signo en
su conjunto no cuenta con significado alguno, por lo que se clasifica

dentro de las llamadas denominaciones de fantasia; por tanto, no
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podria dicha propuesta evocar ningun contenido lingUistico; razon por

la cual sus consideraciones no son de recibo.

Sobre los servicios que se pretenden proteger con la marca solicitada
en relacion con los protegidos por las marcas registradas, y el posible
riesgode confusion para los consumidores al ser identicos o
relacionados, no lleva razon el apelante debido a que en el estudio se
determind que los signos cotejados son diferentes, por tanto, los
servicios que se ofrecen son facilmente identificables para el
consumidor; por lo que, esa condicion distintiva contenida en los
signos elimina el riego de confusion para el consumidor final de estos
servicios; de ahi que no exista afectacion para la companfia titular de
los registros inscritos puesto que es precisamente la fuerza distintiva
contenida en sus signos marcarios lo que permite la proteccion de la
marca pretendida, y ante esa circunstancia inmersa en la marca
inscrita no se podria considerar tampoco la dilucion aludida sobre la
distintividad contenida en sus signos marcarios. Razon por la cual sus

Mmanifestaciones en ese sentido no son de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con

las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que el signo

" EvoluX

de marcas, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de

solicitado no violenta el inciso a) del articulo 8 de la Ley

apelacion presentado y confirmar la resolucion apelada, en todos sus
extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso

de apelacion planteado por abogada Maria Laura Vargas Cabeza
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apoderada especial de EVOLUTION FREE ZONE S.A., en contra de la

resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a
las 10:58:53 horas del 23 de abril de 2024, la que en este acto se
confirma en todos sus extremos. 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, devuelvase el expediente a la oficina de origen para lo de su

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

TNR: 00.41.33

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TE: CATEGORIAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
TNR: 00.41.55
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