TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0490-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE

COMERCIO Y SERVICIOS :

PT DORMAKABA ACCESS INDONESIA, apelante e
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-1780)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0254-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose, Costa Rica, a
las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de abril de

dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el
abogado Marco Antonio Lopez Volio, vecino de Escazu, portador de la
cedula de identidad 1-1074-0933, en su condicion de apoderado
especial de la compania PT DORMAKABA ACCESS INDONESIA,
sociedad existente conforme las leyes de Indonesia, domiciliada
en Jalan Ciputat Raya No. 335, RT 002, RW 007, Kebayoran Lama
Utara, Kebayoran Lama, Indonesia; en contra de la resolucion dictada
por el Registro de la Propiedad Intelectual a las O7:59:24 horas del
26 de mayo de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermudez
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado
el 20 de febrero del 2025, el abogado Marco Antonio Lopez Volio, en
su condicion de apoderado especial de la companiia PT DORMAKABA
ACCESS INDONESIA, solicitd la inscripcion de la marca de comercio

dormaokaba Group

y servicios , para proteger y distinguir en clase 6

internacional: herrajes para puertas; dispositivos metalicos no

electricos de cierre de puertas; marcos de puerta metdlicos; bisagras
de suelo de metal; picaportes metdlicos para puertas; pestillos de
cerradura; pestillos de cerradura metdlicos; cerraduras metalicas;
cierres con eslabon; cerraduras de golpe metdlicas; cerraduras de
puertas metdlicas, que no sean eléectricas; cerrojos metdlicos para
puertas; cerrojos metalicos para ventanas; cerraduras de seguridad
metdlicas no electricas; cerraduras de cilindro metdlicas; cilindros de
cerradura metdlicos; bisagras metdlicas; bisagras metdlicas para
ventanas; sellos de plomo; abrazaderas metalicas para sellar bolsas;
candados metalicos; pbalaustradas de metal; marquesinas
[construcciones] metdlicas; dispositivos para abrir puertas metdlicas,
gue no sean eléctricos; muros cortina de metal; contraventanas
metalicas; puertas de corredera metdlicas; mosquiteros [bastidores]
metdlicos; rejas metdlicas; puertas metalicas; alféizares de ventana
metalicos; barandillas metdlicas para balcones; pasamanos
metalicos; cercas metalicas; paneles de vallado metdlicos; barras de
apoyo metdlicas; encofrados metdlicos; revestimientos metdlicos para
muros (construccion); revestimientos metdlicos para paredes (para la
construccion); placas de puerta metdlicas; bisagras metdlicas para

puertas; escudos de cerradura metdlicos; herrajes para la
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construccion; portones de seguridad metdlicos; portones de seguridad
metdlicos automaticos; puertas giratorias de seguridad automaticas
metdlicas; abrazaderas metdlicas; cerraduras de seguridad metadlicas
para vehiculos; chapas y placas metdlicas; topes metdlicos para
puertas; placas de identidad metdlicas para puertas; paneles de pared
metalicos; tiradores metadlicos para ventanas; herrajes metdlicos para
ventanas; piezas accesorias de metal para ventanas; herrajes para
muebles; herrajes metdlicos paramuebles; puertas plegables
metalicas; puertas giratorias metdlicas; resguardos metadlicos para
puertas; torniquetes metalicos; tabiques metadlicos; azulejos metadlicos
para la construccion; conjuntos de puerta metdlicos; bisagras
metdlicas para puertas y ventanas; puertas plegables automaticas
metalicas; puertas giratorias automaticas metadlicas; puertas
corredizas metdlicas automaticas; puertas oscilantes automaticas
metalicas; puertas cortafuegos metdlicas; puertas de garagje

metalicas. En clase 7 internacional: dispositivos electricos para cerrar

puertas; dispositivos hidrdulicos de cierre de puertas; cierrapuertas
neumaticos; aparatos mecdanicos de control para maquinas;
dispositivos de mando para ascensores; aparatos de control mecdnico
para maquinas herramientas; cerraduras de puerta motorizadas;
cajas de cambios, que no sean para vehiculos terrestres; engranajes
para maquinas; transportadores [maquinas)]; transportadores
elevadores; mecanismos de control para madquinas, motores o
motores [engines]; maquinarias transportadoras de lineas de montaje;
motores electricos para mdquinas con controlador digital de
servodireccion; accionadores electricos de portones; placas de
desgaste para madquinas; placas de montaje para maquinas;
raspadoras para cintas transportadoras; transportadores de cadena;

ruedas dentadas, en cuanto partes de mdquinas; transportadores de
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rodillo; transportadores de cinta; transportadores de tornillo; soportes
de carro [partes de mdquinas]; unidades de engranajes para
maquinas; laves [herramientas] eléctricas; aprietatuercas de

percusion. En clase 9 internacional:aparatos e instrumentos de

grabacion, transmision, reproduccion o procesamiento de sonido,
imdagenes o datos; sistemas de identificacion biometrica; aparatos de
control de la seguridad; extintores; aparatos para registrar el tiempo;
camaras de videovigilancia; detectores de humo; instalaciones de
videovigilancia electricas y electronicas; tarjetas de identificacion
electronicas; tarjetas de identidad biometrica; tarjetas de identificacion
magneticas; tarjetas de identidad codificadas; tarjetas codificadas;
sistemas de supervision de alarmas y control de acceso; armarios de
distribucion [electricidad]; cerraduras eléctricas; cerraduras eléctricas
para vehiculos; lectores [equipos de procesamiento de datos];
software informatico; aparatos electricos de control de acceso;
aparatos de control remoto; software de control y gestion de
aplicaciones de servidores de acceso; dispositivos de control de
acceso; hardware vy software; controladores inaldmbricos para
supervisar y controlar a distancia el funcionamiento y el estado de
sistemas de seguridad; interruptores de alimentacion; conmutadores
electromagneticos; interruptores electricos; semiconductores;
sistemas electronicos de control de acceso para puertas con sistema
de esclusa; sistemas electronicos de mando para mdquinas; sistemas
de videovigilancia; tableros de conmutacion automatica;
transpondedores; aparatos de procesamiento de datos digitales;
aparatos de mando a distancia para abrir y cerrar puertas; alarmas
electronicas para puertas; cerraduras de puerta digitales; timbres de
puerta eléctricos; cerraduras de huellas dactilares para puertas;

cerraduras electromagneticas; cerraduras electronicas; candados
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electronicos; aparatos de vigilancia por video. En clase 19

internacional: puertas giratorias no metdlicas; puertas de patio de

vinilo; puertas correderas de vinilo; puertas de madera; marcos de
puerta no metdlicos; entrepafnos de puerta no metdlicos; puertas no
metalicas; unidades de puertas, no metdlicas; puertas de corredera no
metadlicas; puertas batientes no metdlicas; torniquetes automaticos,
gue no sean de metal; puertas enrollables no metdlicas; puertas de
cristal; dinteles no metadlicos; puertas cortafuegos no metdlicas;
armaduras de puerta no metadlicas; puertas de garaje no metalicas;
conductos de madera para la construccion; materiales de
construccion no metdlicos; balaustradas no metalicas; toldos
[estructuras de construccion] gue no sean de metal ni de tela; cercas

Nno metdlicas. En clase 35 internacional: servicios de venta minorista

y mayorista de dispositivos de control de acceso; administracion de
empresas; trabajos de oficina; gestion de negocios comerciales;
gestion de datos; servicios de venta minorista y mayorista de
dispositivos de seguridad, proteccion y senalizacion, incluidas
alarmas y equipos de advertencia; servicios informatizados de tiendas
minoristas y de venta mayorista en linea; servicios de venta minorista
y mayorista; publicidad en linea; servicios de tiendas de venta
minorista en linea; consultoria sobre la organizacion y direccion de
negocios; servicios de publicidad; tasacion de empresas; desarrollo de
estrategias comerciales; servicios de planificacion estrategica
comercial; estudios de viabilidad comercial; investigacion empresarial;
servicios de informacion comercial para empresas; informacion vy
consultas sobre negocios; consultoria sobre gestion de negocios vy
organizacion empresarial; compilacion de informacion empresarial;
compilacion de estadisticas de negocios comerciales; organizacion y

realizacion de ferias y exposiciones con fines comerciales vy
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publicitarios; organizacion y coordinacion de eventos de marketing;
organizacion y direccion de eventos comerciales; servicios de
consultoria empresarial para el suministro de sistemas de gestion de

calidad. En clase 37 internacional: servicios de instalacion; instalacion

de mecanismos de cierre de puertas; instalacion de mecanismos de
apertura y cierre de puertas; instalacion, mantenimiento y reparacion
de hardware para sistemas de procesamiento electronico de datos;
instalacion, mantenimiento y reparacion de aparatos de control
electronico; instalacion, mantenimiento y reparacion de aparatos de
procesamiento electronico de datos; instalacion, mantenimiento vy
reparacion de aparatos electronicos de supervision; servicios de
instalacion y mantenimiento; servicios de instalacion, mantenimiento
y reparacion; reparacion de cerraduras; instalacion, cambio,
sustitucion y reparacion de cerraduras; suministro de informacion
sobre montaje o reparacion de cerraduras; montaje o reparacion de

cerraduras, y suministro de informacion conexa.

Por medio de la resolucion dictada a las 07:59:24 horas del 26 de
mayo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegod Lla
inscripcion de la marca solicitada, de conformidad con el articulo 8

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

Inconforme con Lo resuelto, la representacion de la empresa

solicitante apeld y expresd como agravios lo siguiente:

1. ELl Registro omite valorar un elemento determinante: la existencia de
una carta de consentimiento emitida por el titular del registro marcario
anterior, mediante la cual se autoriza de manera expresa e inequivoca

el uso y registro de la marca *“AIDO dormakaba Group”. Esta
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manifestacion de voluntad acredita de manera inequivoca que el
titular de las marcas previamente registradas reconoce la
coexistencia y autoriza expresamente el uso y registro de la marca
“AIDO dormakaba Group” en Costa Rica. De esta forma, se elimina
cualguier supuesto riesgo de confusion, al existir un consentimiento

valido y explicito entre las partes interesadas.

2. Las marcas en cuestion pertenecen al mismo grupo empresarial,
circunstancia plenamente acreditada en las pruebas aportadas. No
existe un verdadero conflicto de derechos entre partes distintas, sino
una unidad corporativa que justifica la coexistencia y el uso conjunto

de los signos dentro de la misma estructura empresarial.

3. Diversas oficinas de propiedad industrial, como la EUIPO, la
USPTO vy la OMPI, reconocen la validez del consentimiento expreso
como medio legitimo para permitir la coexistencia de marcas
similares, siempre que el consentimiento sea claro e informado. De
igual manera en Costa Rica, el Registro Nacional ha aceptado en
multiples precedentes la coexistencia consentida de signos distintivos
cuando no existe riesgo real de confusion y las partes involucradas

pertenecen al mismo grupo empresarial.

4. Graficamente, las marcas son totalmente distintas en cuanto al
color, las letras, las palabras que lo conforman e incluso en la parte
grafica que cada una tiene representada. Desde el punto de vista
fonetico, el elemento principal de la marca solicitada es el téermino
“AlIDO", que se diferencia claramente a nivel fonetico y auditivo de la
pronunciacion con la marca registrada, que no cuenta con este

término.
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5. Aunque existe alguna relacion en terminos de productos bdsicos
entre los signos, como cerraduras y sistemas de control de puertas, la
diferenciacion tecnologica, la especializacion en sectores industriales
y la diversificacion en los servicios y productos de la marca solicitada
aseguran que no haya confusion ni en el mercado ni para el

consumidor final.

Solicito que se acepten los argumentos expuestos y se continde con el

procedimiento de registro de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos
de tal naturaleza y relevantes para el dictado de la presente resolucion
que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos
los siguientes signos distintivos a nombre de titular: DORMA+KABA

INTERNATIONAL HOLDING AG:

dormakaba 4

1. Marca de fdbrica y servicios
registro 260576, inscrita desde el 16 de Marzo de 2017,
vigente hasta el 16 de Marzo de 2027, para proteger y

distinguir en clase 6 internacional: materiales de

construccion metadlicos; construcciones transportables
metdlicas; articulos de cerrajeria y ferreteria metalicos; tubos
y tuberias metdlicos; cajas fuertes metdlicas y depositos
metdlicos, en particular cajas fuertes y cajas de seguridad;
herrajes para Lla construccion; productos metdlicos no
comprendidos en otras clases; cerraduras (que no sean
eléctricas), incluidas cerraduras para vehiculos y cierres de
seguridad para vehiculos, LUaves, incluidas LWaves de

vehiculos vy anillas para llaves, todos Llos productos
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anteriormente mencionados siendo metdlicos; puertas,
portones y conjuntos de cerco y puerta metdlicos, incluidas
puertas correderas, puertas giratorias, puertas plegables y
puertas de carrusel; torniquetes [molinetes] metdlicos;
dispositivos para abrir y cerrar puertas (no eléctricos); topes
metdlicos para puertas; herrajes metdlicos para puertas,
incluyendo pernios para puertas, picaportes, cerraduras vy
contrachapas, juegos de picaporte; herrajes metdlicos para
puertas de vidrio y cristales; accesorios metdlicos para
instalaciones completas de vidrio, en particular cerraduras y
cajas de cerradura, placas de cerradura, manijas, pomos
para puertas, barras de sujecion, soportes atornillados,
herrajes de apriete, herrajes de union, herrajes de proteccion;
herrajes para ventanas y herrajes para muebles de metal;
paneles metalicos, en particular paneles moviles asi como
paneles con elementos individuales fijos y que pueden

cambiar de lugar, paneles corredizos horizontales,

mamparas y paneles plegables. En clase 7 internacional:
maquinas y mdqguinas herramientas; motores (excepto
motores para vehiculos terrestres); embragues y dispositivos
de transmision (excepto aquellos para vehiculos terrestres);
instalaciones de transporte; cintas transportadoras;
maquinas expendedoras; dispositivos para abrir y cerrar
puertas (eléctricos, hidrdaulicos y/o neumdadticos); motores
hidrdulicos, neumadaticos y electricos; bombas hidraulicas;
elevadores; bombas y motores de aire comprimido; motores,
cajas de cambios y dispositivos de mando para mover

puertas, portones e instalaciones de transporte; accesorios

para motores, cajas de cambios y dispositivos de mando para
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mover puertas, portones e instalaciones de transporte, a
saber, varillas, palancas de accionamiento, guias de
deslizamiento, placas de montaje, placas de cobertura, de los

comprendidos en la clase 7. En clase 9 internacional

aparatos e instrumentos cientificos, nduticos, geodeésicos,
fotograficos, cinematogrdficos, Opticos, de pesaje, de
medicion, de sefalizacion, de control (inspeccion), de
salvamento y de ensenanza; aparatos e instrumentos de
conduccion, distribucion, transformacion, acumulacion,
regulacion o control de la electricidad; aparatos de grabacion,
transmision o reproduccion de sonido o imdgenes; soportes
de registro magneticos, discos acusticos; discos compactos,
DVDs y otros soportes de grabacion digitales asi como otros
soportes de datos; mecanismos para aparatos de previo pago;
cajas registradoras, mdquinas calculadoras, equipo de
procesamiento de datos y ordenadores; perifericos
informdticos y accesorios informaticos; software informatico;
extintores; sistemas de identificacion, incluyendo dispositivos
de control de acceso asi como aparatos y dispositivos para la
identificacion de personas, en concreto lectores
(procesamiento de datos), unidades centrales (para el
procesamiento de datos) y aparatos registradores del tiempo;
aparatos, instalaciones y equipos de control de seguridad;
sistemas de video vigilancia, incluyendo instalaciones de
vigilancia por video que consisten en camaras de video que
transmiten de forma inaldmbrica o por cable imdgenes a
pantallas de control, emisores vy receptores para la

transmision de datos; aparatos, instalaciones y equipos para

el control de acceso, en particular equipos de seguridad, de
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cierre y de control de acceso asi como sistemas de control de
acceso accionados de forma eléctrica, electronica, optica vy
acustica, formados por cerraduras y software para el manejo
de las cerraduras, para cajeros automdadticos; aparatos
eléctricos de regulacion y control para puertas, portones y
paneles; equipos electronicos de conmutacion, mando,
vigilancia y control para cerraduras, ventanas y puertas;
cerraduras eléectricas; cerraduras eléctricas para vehiculos;
tarjetas de identificacion electronicas y magneticas,
incluyendo tarjetas codificadas, tarjetas de identificacion
codificadas y tarjetas de identificacion magneticas;
conmutadores; semiconductores; transpondedores;
interfonos; tableros de distribucion (electricidad); cajas de
distribucion (electricidad); instrumentos de alarma; detectores

de humo. En clase 12 internacional: componentes de

vehiculos; dispositivos antirrobo y alarmas antirrobo para

vehiculos. En clase 19 internacional: materiales de

construccion no metdlicos; tubos rigidos no metdlicos para la
construccion; construcciones transportables no metdlicas;
puertas no metdlicas, incluidas puertas correderas, puertas
giratorias; puertas plegables y puertas de carrusel; paneles

no metdlicos. En clase 20 internacional: guarniciones no

metdlicas para puertas. En clase 35 internacional:
publicidad; gestion de empresas; administracion de negocios;
trabajos de oficina; desarrollo de conceptos publicitarios y de
mercadotecnia; organizacion y realizacion de actividades
publicitarias; consultoria en organizacion y direccion de

negocios; servicios de venta minorista y mayorista, en

particular en relacion a puertas, portones, productos para
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abrir, cerrar y proteger puertas asi como en relacion a la
identificacion, el registro de tiempo y la autorizacion de acceso

a personas. En clase 37 internacional: servicios de

construccion; servicios de reparacion y de instalacion;
servicios de instalacion, puesta en servicio, mantenimiento y
reparacion de puertas, portones, ventanas y sistemas de
separacion de salas; servicios de instalacion, puesta en
servicio, mantenimiento y reparacion de sistemas de
deteccion de incendios y de sistemas de alarma antirrobo;
servicios de instalacion, puesta en servicio, mantenimiento y
reparacion de sistemas de registro de tiempo y de

instalaciones de control de acceso. En clase 40 internacionals:

servicios de copia de llaves, servicios de elaboracion de

duplicado de llaves. En clase 42 internacional:realizacion de
estudios de proyectostecnicos, en particular en el ambito de
las instalaciones de seguridad, los dispositivos de cierre y las
instalaciones de control de acceso; elaboracion de conceptos
sobre la seguridad y el cierre; planificacion tecnica de
aparatos e instalaciones de control, de instalaciones de
control de acceso, de supervision de tiempo y de supervision
de acceso asi como de equipos de diagnostico; programacion
de circuitos microelectronicos para llaves y otros soportes de
datos; programacion de sistemas de seguridad para terceros;
diseno y desarrollo de equipos informdticos y de software;
diseno y desarrollo de software en el dambito de las
instalaciones y equipos de seguridad, de cierre y de control de
acceso; diseno y desarrollo de software informatico para el

control de madquinas, terminales y aparatos de control de

acceso y de supervision de tiempo; diseno y desarrollo de
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microordenadores, conmutadores de alta frecuencia,

aparatos optoelectronicos y sistemas de suministro

energetico. En clase 45 internacional: servicios de seguridad
para la proteccion de bienes y de personas; consultoria en
materia de seguridad relacionada con instalaciones de
seguridad, dispositivos de cierre e instalaciones de control de
acceso (certificacion visible a folios 5y 6 del legajo digital de

apelacion).

dorma-+kaba

2. Marca de fdbrica y comercio registro
254179, inscrita desde el 10 de agosto de 2016, vigente
hasta el 10 de agosto de 2026, para proteger y distinguir en

clase 6 internacional: materiales de construccion metadlicos;

construcciones transportables metdlicas; articulos de
cerrajeria y ferreteria metdlicos; tubos y tuberias metdlicos;
cajas fuertes metdlicas y depositos metdlicos, en particular
cajas fuertes y cajas de seguridad; herrajes para la
construccion; productos metdlicos no comprendidos en otras
clases; cerraduras (que no sean eléctricas), incluidas
cerraduras para vehiculos y cierres de seguridad para
vehiculos, llaves, incluidas llaves de vehiculos y anillas para
llaves, todos los productos anteriormente mencionados
siendo metdlicos; puertas, portones y conjuntos de cerco vy
puerta metdlicos, incluidas puertas correderas, puertas
giratorias, puertas plegables y puertas de carrusel;
torniquetes [molinetes] metdlicos; dispositivos para abrir y

cerrar puertas (no eléctricos); topes metdlicos para puertas;

herrajes metdlicos para puertas, incluyendo pernios para
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puertas, picaportes, cerraduras y contrachapas, juegos de
picaporte; herrajes metdlicos para puertas de vidrio vy
cristales; accesorios metdlicos para instalaciones completas
de vidrio, en particular cerraduras y cajas de cerradura,
placas de cerradura, manijas, pomos para puertas, barras de
sujecion, soportes atornillados, herrajes de apriete, herrajes
de union, herrajes de proteccion; herrajes para ventanas vy
herrajes para muebles de metal; paneles metdlicos, en
particular paneles moviles asi como paneles con elementos
individuales fijos y que pueden cambiar de lugar, paneles
corredizos horizontales, mamparas y paneles plegables. En

clase 7 internacional: mdaquinas y madquinas herramientas;

motores (excepto motores para vehiculos terrestres);
embragues y dispositivos de transmision (excepto aquellos
para vehiculos terrestres); instalaciones de transporte; cintas
transportadoras; maquinas expendedoras; dispositivos para
abriry cerrar puertas (eléctricos, hidrdulicos y/o neumaticos);
motores hidrdulicos, neumdticos y eléctricos; bombas
hidrdulicas; elevadores; bombas y motores de aire
comprimido; motores, cajas de cambios y dispositivos de
mando para mover puertas, portones e instalaciones de
transporte; accesorios para motores, cajas de cambios y
dispositivos de mando para mover puertas, portones e
instalaciones de transporte, a saber, varillas, palancas de
accionamiento, guias de deslizamiento, placas de montaje,

placas de cobertura, de los comprendidos en la clase 7. En

clase 9 internacional: aparatos e instrumentos cientificos,

ndauticos, geodeésicos, fotograficos, cinematogrdficos, opticos,

de pesaje, de medicion, de senalizacion, de control
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(inspeccion), de salvamento y de ensefianza; aparatos e
instrumentos de conduccion, distribucion, transformacion,
acumulacion, regulacion o control de la electricidad; aparatos
de grabacion, transmision o reproduccion de sonido o
imdgenes; soportes de registro magneéticos, discos acuUsticos;
discos compactos, DVDs y otros soportes de grabacion
digitales asi como otros soportes de datos; mecanismos para
aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas
calculadoras, equipo de procesamiento de datos vy
ordenadores; perifericos informaticos y accesorios
informaticos; software informatico; extintores; sistemas de
identificacion, incluyendo dispositivos de control de acceso
asi como aparatos y dispositivos para la identificacion de
personas, en concreto lectores (procesamiento de datos),
unidades centrales (para el procesamiento de datos) vy
aparatos registradores del tiempo; aparatos, instalaciones y
equipos de control de seguridad; sistemas de video vigilancia,
incluyendo instalaciones de Vvigilancia por video que
consisten en cdmaras de video que transmiten de forma
inaldmbrica o por cable imdgenes a pantallas de control,
emisores y receptores para la transmision de datos; aparatos,
instalaciones y equipos para el control de acceso, en
particular equipos de seguridad, de cierre y de control de
acceso asi como sistemas de control de acceso accionados
de forma electrica, electronica, optica y acustica, formados
por cerraduras y software para el manejo de las cerraduras,
para cajeros automadaticos; aparatos eléectricos de regulacion y

control para puertas, portones y paneles; equipos electronicos

de conmutacion, mando, vigilancia y control para cerraduras,
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ventanas y puertas; cerraduras eléctricas; cerraduras
electricas para vehiculos; tarjetas de identificacion
electronicas y magneticas, incluyendo tarjetas codificadas,
tarjetas de identificacion codificadas y tarjetas de
identificacion magnéticas; conmutadores; semiconductores;
transpondedores; interfonos; tableros de distribucion
(electricidad); cajas de distribuciéon (electricidad);

instrumentos de alarma; detectores de humo. En clase 12

internacional: componentes de vehiculos; dispositivos

antirrobo y alarmas antirrobo para vehiculos. En clase 19

internacional: materiales de construccion no metadlicos; tubos

rigidos no metadlicos para la construccion; construcciones
transportables no metdlicas; puertas no metalicas, incluidas
puertas correderas, puertas giratorias; puertas plegables y

puertas de carrusel; paneles no metalicos. En clase 20

internacional: guarniciones no metdlicas para puertas. En

clase 35 internacional: publicidad; gestion de empresas;

administracion de negocios; trabajos de oficina; desarrollo de
conceptos publicitarios y de mercadotecnia; organizacion y
realizacion de actividades publicitarias; consultoria en
organizacion y direccion de negocios; servicios de venta
minorista y mayorista, en particular en relacion a puertas,
portones, productos para abrir, cerrar y proteger puertas asi
como en relacion a la identificacion, el registro de tiempo y la

autorizacion de acceso a personas. En clase 37 internacional:

servicios de construccion; servicios de reparacion y de
instalacion; servicios de instalacion, puesta en servicio,

mantenimiento y reparacion de puertas, portones, ventanas y

sistemas de separacion de salas; servicios de instalacion,
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puesta en servicio, mantenimiento y reparacion de sistemas
de deteccion de incendios y de sistemas de alarma antirrobo;
servicios de instalacion, puesta en servicio, mantenimiento y
reparacion de sistemas de registro de tiempo y de

instalaciones de control de acceso. En clase 40 internacional:

servicios de copia de llaves, servicios de elaboracion de

duplicado de llaves. En clase 42 internacional: realizacion de

estudios de proyectos técnicos, en particular en el dmbito de
las instalaciones de seguridad, los dispositivos de cierre y las
instalaciones de control de acceso; elaboracion de conceptos
sobre la seguridad y el cierre; planificacion tecnica de
aparatos e instalaciones de control, de instalaciones de
control de acceso, de supervision de tiempo y de supervision
de acceso asi como de equipos de diagnostico; programacion
de circuitos micro electronicos para llaves y otros soportes de
datos; programacion de sistemas de seguridad para terceros;
diseno y desarrollo de equipos informdticos y de software;
diseno y desarrollo de software en el dmbito de las
instalaciones y equipos de seguridad, de cierre y de control de
acceso; diseno y desarrollo de software informatico para el
control de maquinas, terminales y aparatos de control de
acceso y de supervision de tiempo; diseno y desarrollo de
microordenadores, conmutadores de alta frecuencia,
aparatos opto electronicos y sistemas de suministro

energetico. En clase 45 internacional: servicios de seguridad

para la proteccion de bienes y de personas; consultoria en
materia de seguridad relacionada con instalaciones de

seguridad, dispositivos de cierre e instalaciones de control de

acceso (certificacion visible a folios 7 y 8 del legajo digital de
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apelacion).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no tiene por
acreditado, con la relevancia necesaria para la resolucion del
presente asunto, que la compania solicitante y la empresa
DORMA+KABA INTERNATIONAL HOLDING AG, titular de los signos

inscritos, formen parte de un mismo grupo de interes economico.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Examinado el acto
administrativo emitido en primera instancia, este Tribunal constata
gue no se presentan vicios en sus elementos esenciales que conlleven

nulidad, invalidez o indefension que ameriten su saneamiento.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Corresponde a este
Tribunal determinar si la resolucion dictada por el Registro de la

Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al marco juridico vigente,

dormaokaba Group

asi como establecer si el signo solicitado reune las
condiciones necesarias para acceder a la proteccion registral

conforme a la normativa marcaria aplicable.

Para tal efecto, resulta necesario verificar si el signo pretendido
cumple con las exigencias legales y con los principios que informan el
derecho marcario. En este sentido, procede citar el articulo 2 de la Ley
7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de
marcas), disposicion que define la marca en los siguientes términos:
Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir
los bienes o servicios de una persona de los de otra, por

considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles
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de identificar los bienes o0 servicios a los que se apliquen frente

a los de su misma especie o clase.

Por su parte, el numeral 3 de la ley de cita, precisa cuales son los

signos que pueden constituir una marca:
Articulo 3.Signos que pueden constituir una marca Las marcas
se refieren, en especial, a cualquier signo o combinacion de
signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente
las palabras o los conjuntos de palabras —incluidos los nombres
de personas, las letras, los numeros, los elementos figurativos,
las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los
escudos, los estampados, las vifetas, las orlas, las lineas o
franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, asi como
los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la
presentacion o el acondicionamiento de los productos, sus
envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de

los productos o servicios correspondientes.

[...]

Para determinar si un signo contiene aptitud distintiva, el registrador
ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrinsecos vy
extrinsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las
causales de rechazo contenidas en los articulos 7 y 8 de la Ley de
marcas, referidas a la capacidad del signo para identificar el producto
O servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusion a los

consumidores respecto de su origen empresarial.
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En el caso en concreto, el signo solicitado fue rechazado por causales
extrinsecas, al considerarse que incurre en Llas siguientes
prohibiciones:

Articulo 8. Marcas inadmisibles por derechos de
terceros. Ningun signo podrd ser registrado como marca
cuando ello afecte algun derecho de terceros, en los siguientes
Ccasos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacion
geografica o una denominacion de origen, registrada o en
tramite de registro por parte de un tercero desde una fecha
anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros
relacionados con estos, que puedan causar confusion al
publico consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusidon, por
ser identico 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 o0 productos o servicios
diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los
distinguidos por la marca, la indicacion geogrdfica o la
denominacion de origen anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se pretende evitar el riesgo de confusion
en el publico consumidor, o bien, que aquel incurra en error respecto
a los productos o servicios que desea adquirir, 0 que se genere una
asociacion indebida en cuanto al origen empresarial de tales

productos o servicios.
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Sobre este particular el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

en el Proceso 19-1P-2022, ha senalado lo siguiente:

a) Elriesgo de confusion puede ser directo o indirecto:

b)

El riesgo de confusion directo estd caracterizado por Lla

posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o
servicio determinado, crea que estd adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusion indirecto se presenta cuando el

consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad
de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente
posee.

El riesgo de asociacion consiste en la posibilidad de que el
consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el
origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense
que el productor de dicho producto o el prestador del servicio
respectivo, tiene una relacion o vinculacion economica con otro

agente del mercado.

[...]

Para el presente andlisis, resulta necesario confrontar los signos

marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza

entre ellos, en grado que el consumidor pueda incurrir en riesgo de

confusion o bien en riesgo de asociacion. Para realizar este andlisis,

se recurre al articulo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual

establece las reglas que se deben seguir:

Articulo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la
realizacion del examen de fondo como para la resolucion de
oposiciones, se tomard en cuenta, entre otras, las siguientes

reglas:
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a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la
impresion grafica, fonetica y/o ideologica 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.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso
comun, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los
elementos no genericos o distintivos;

c) Debe darse mds 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
0 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 confusion, no es suficiente que
los signos sean semejantes, sino ademds que los productos o
servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que
pueda existir la posibilidad de asociacion o relacion entre ellos;
f) No es necesario que haya ocurrido confusion o error en el
consumidor, sino es suficiente la posibilidod de que dicha
confusion o error se produzca, teniendo en cuenta las
caracteristicas, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de
los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser
clara y facilmente diferenciable de aquella, para evitar toda

posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama...

En atencidon a lo anterior, resulta necesario cotejar la marca propuesta
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con los signos inscritos, para esto este Tribunal procede a analizar las

Mmarcas en su conjunto y conforme a los principios que rigen el derecho

Mmarcario.
Marca solicitada Marcas registradas
: dormakaba dorma+kaba

dormakaba Group

Clases: 6, 7, 9, 19, | Clases: 6, 7, 9, 12, 19, 20, 35, 37, 40, 42 vy
35y 37 (ver detalle | 45 (ver detalle en el considerando segundo de
en el considerando | esta resolucion).

primero de esta

resolucion).

A nivel grdafico se observa que los signos solicitados son de naturaleza
mixta. Un signo mixto es aquel *“...constituido tanto por figuras,
imagenes, combinaciones de colores, simbolos o dibujos, como
también por letras, palabras y/o numeros” (Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de Chile, INAPI, seccion “Marcas segun su tipo-

Tipo de marca: Mixta”, https:/www.inapi.cVmarcas/marcas—-segun-—

su-tipo/tipo—-de—-marca).

Del andlisis comparativo se advierte que los signos registrados se
encuentran contenidos en la marca propuesta. La presencia del
termino “AIDO” en el signo solicitado, no aporta cardcter distintivo, ni
tampoco neutraliza la coincidencia visual al estar incluido en el
conjunto marcario el término “dormakaba”. Por su parte, la palabra
“Group” anadida en la marca solicitada, es de cardcter descriptivo y

Nno introduce un cambio visual determinante, por lo que es evidente
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para esta instancia que existe una semejanza grdfica relevante entre

los signos enfrentados.

En el aspecto fonético, al contener el término “dormakaba” genera
una sonoridad semejante. Aunque el signo solicitado contiene
elementos adicionales como “AIDO” y “Group”, estos no eliminan Lla
similitud sonora. Esta semejanza fonetica relevante, contribuye a que

se genere riesgo de confusion y asociacion empresarial indebida.

En el cotejo ideologico, se determina que los vocablos “AlIDO” vy
“dormakaba”, no evocan algun concepto o significado, y al ser el

termino “Group” de cardcter descriptivo no concede distintividad.

Despueées de realizar el cotejo, se determina la existencia de un alto
grado de semejanza entre los signos enfrentados, por lo que resulta
indispensable efectuar el andlisis del principio de especialidad,
Mmadxime tratdndose de marcas que presentan una similitud relevante,

como ocurre en el presente caso.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha senalado que

este:
...la compatibilidad entre signos sera tanto mds facil cuanto mas
alejodos sean los productos o servicios distinguidos por las
marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o
servicios de las marcas comparadas son dispares, serd posible
la coexistencia de tales marcas. (Lobato, Manuel. (2002).
Comentario a la Ley 1772001, de Marcas. (1° Ed.). Madrid: Civitas,
p. 293.)
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Al analizar los productos y servicios que se busca proteger y distinguir
mediante los signos en conflicto, este Tribunal determina que existe
una coincidencia directa en relacion con las clases pretendidas &, 7,

9,19, 35y 37 de la nomenclatura internacional.

Se pretende la proteccion de productos y servicios estrechamente
relacionados, que presentan una conexidad competitiva relevante, en
tanto no solo coinciden en su clasificacion internacional con los que
protegen los signos inscritos, sino que ademads guardan una
vinculacion funcional y comercial, lo cual intensifica el riesgo de

confusion y asociacion empresarial indebida.

En consecuencia, el signo solicitado no solo resulta semejante a las
marcas previamente registradas a nivel grdfico y fonetico, sino que
ademds pretende operar en el mismo sector economico y comercial,

lo cual impide su coexistencia registral.

El apelante sostiene que el Registro omitio valorar la carta de
consentimiento emitida por el titular de las marcas registradas,
mediante la cual se autoriza el registro del signo solicitado y que este
consentimiento elimina cualquier riesgo de confusion, alegato que no
acoge este Tribunal. Si bien las partes pueden manifestar su voluntad
respecto al uso o coexistencia marcaria, esa autorizacidn no es
suficiente, ni exceptua el deber de la Administracion de realizar el
examen de registro del signo, atendiendo al posible riesgo de

confusion en el consumidor y asociacion empresarial.

En el presente caso, la carta de consentimiento no elimina el hecho

que el signo solicitado contiene de manera integra las marcas
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inscritas, ni desvirtua la coincidencia existente en los productos vy

servicios que se busca proteger y distinguir.

Por otro lado, el recurrente no logro acreditar de forma inequivoca el
vinculo entre las empresas. No se aportd prueba idonea, suficiente y
concluyente que permita tener por acreditada la existencia de un
mismo grupo de interes economico entre el solicitante y el titular de
las marcas registradas. Notese que no es clara la relacion entre las
empresas DORMAKABA INTERNATIONAL HOLDING GmbH (duehna
del 90% del capital social de la solicitante) vy DORMAKABA
INTERNATIONAL HOLDING AG (nueva titular de las marcas);
ademds, el cambio de nombre de la titular de los signos inscritos no

consta en los asientos de las marcas inscritas.

La publicidad registral cumple una funcion esencial en materia
marcaria, pues permite determinar con certeza quien ostenta la
titularidad de los derechos inscritos, por ello no puede pretenderse
gue, dentro del procedimiento de inscripcidon de una nueva marca, se
tenga por acreditada una relacion empresarial compleja con base en

afirmaciones generales y documentacion insuficiente.

La falta de prueba fehaciente sobre el vinculo alegado mantiene

vigente el andlisis establecido en la legislacion marcaria vigente.

El apelante invoca que diversas oficinas internacionales reconocen la
validez del consentimiento para permitir la coexistencia de marcas
similares, lo cual no resulta de recibo para este organo de alzada. Los
criterios aplicados en otras jurisdicciones no resultan vinculantes, en

atencion del principio de territorialidad. Asimismo, se reitera que en el
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presente proceso no se logro acreditar que el solicitante y la empresa
titular de los signos previamente inscritos formen parte de un mismo

grupo de interes economico.

Por otro lado, no resulta de recibo el argumento del apelante, alindicar
que las marcas tienen claras diferencias graficas y foneticas. Tal y
como se desarrollo en el cotejo marcario, la inclusion integra del
elemento distintivo “domakaba” dentro del signo propuesto genera
semejanza relevante que no se ve neutralizada por la adicion del

téermino “AIDO™”.

El consumidor al estar frente a una marca se guia por la impresion
global que esta le genera, en la cual el elemento coincidente

“domakaba” concentrard su atencion.

Es criterio del solicitante que, aunque exista cierta relacion entre los
productos, la diferenciacion tecnolégica, la especializacion en
sectores industriales y la diversificacion en los servicios y productos
de la marca solicitada aseguran que no haya confusion. Este Tribunal
no comparte dicho alegato, por cuanto la coincidencia en las clases,
aunada a la relacion funcional y comercial entre los productos vy
servicios, configura una conexidad competitiva suficiente para

generar riesgo de confusion.

Las diferencias tecnologicas o de especializacion no eliminan la
posibilidad de que el consumidor les atribuya un mismo origen
empresarial, especialmente cuando los signos presentan

coincidencias relevantes.
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De conformidad con lo expuesto y el cotejo realizado este Tribunal
determina que, al no contar la marca solicitada con una carga
diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia
registral junto con los signos previamente inscritos. En consecuencia,

se rechazan los agravios expuestos por el apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones
expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el
recurso de apelacion interpuesto por el abogado Marco Antonio Lopez
Volio, en su condicion de apoderado especial de la compania PT
DORMAKABA ACCESS INDONESIA, en contra de la resolucion

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin
lugar el recurso de apelacion interpuesto por el abogado Marco
Antonio Lopez Volio, en su condicion de apoderado especial de la
compania PT DORMAKABA ACCESS INDONESIA, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
07:59:24 horas del 26 de mayo de 2025, la que en este acto se
confirma. Sobre lo decidido en este caso, se da por agotada la via
administrativa, de conformidad con los articulos 25 de la Ley 80389,
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
gue se dejara en los registros que al efecto lleva este Tribunal,
devueéelvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE.
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