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RECURSO DE ALZADA A LA RESOLUCION DE DENEGACION TOTAL (M2617184-8)

Estimada Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,

El presente escrito tiene como objeto contestar a la resolucion de denegacion sobre el expediente
M2617184-8 presentado por MARCOPOLO CONSULTING S.L (Actualmente Crisalia
Servicios Financieros S.L.), de la que soy fundador y administrador tnico. La resoluciéon de
denegacion ha sido motivada por una unica oposicion presentada por BOUYGUES
INMOBILIARIA S.A, a través de su representante D. Alfonso Diez de Rivera Elzaburu, con
numero de expediente M2501774.

En este escrito voy a tratar de mostrar que hay muchas mds razones para pensar que la marca que
pretendo registrar no pone en peligro los derechos y libertades que asisten a BOUYGUES
INMOBILIARIA en su actividad mercantil que para suponer lo contrario.

Los argumentos esgrimidos en el presente escrito se basan en lo contemplado en la Ley 17/2001,
de 7 de Diciembre, de Marcas, asi como en el Real Dectreto 687/2002, de 12 de Julio, por el que
se aprueba el reglamento para la ejecucion de la citada Ley.

Segun el articulo 6.1 de la Ley de Marcas “No podrin registrarse como marcas los signos: a. Que sean
idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos b. Que, por ser idénticos o semejantes a
una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de
confusion en el priblico; el riesgo de confusion incluye el riesgo de asociacion con la marca anterior.”’

A continuacién paso a analizar ambos tipos de riesgo en el contexto de este caso:

“RIESGO DE CONFUSION”

(Funcion identificadora)

COMPARACION DE SIGNOS DISTINTIVOS. En los anexos 1y 2 se pueden apreciar los
registros de las marcas objeto de esta oposicion. Ambas marcas son de tipo mixto, siendo la
apariencia de conjunto distinta debido tanto a los simbolos graficos como al texto incluido:

e Distintivo grafico. Como se puede apreciar nuestro rombo tricolor no tiene nada que ver
con el rétulo atravesado de un trazo en forma de “s” de la marca oponente.

e Distintivo denominativo. “CRISALIA” es sustancialmente distinto a la parte
denominativa de la marca de mi oponente “PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA”.
Asimismo, incluso la dltima palabra de la parte denominativa de la marca de mi oponente

P P P
es sensiblemente diferente: “CRI-SA-LIA” difiere de “CRIS-TA-LIA” no sélo en una
letra, sino en dos silabas puesto que la “t fuerte” cambia medularmente el aspecto

P q P
fonético. Ademas, la unica sflaba en comun es “LLIA”, comunmente usado en marcas
porque denota “tierra de”. Desde la Optica etimologica “CRISALIA” podria interpretarse
como “tierra de crisalidas” mientras que “CRISTALIA” serfa “tierra de cristales”.

q
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COMPARACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. Los productos y servicios que
pretendo comercializar bajo la marca “CRISALIA (mixta)” van a ser completamente distintos a
los comercializados bajo la marca “PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA (mixta)”. Son

importantes los siguientes puntos al respecto:

e Ambos expedientes figuran bajo la clase 36 de la clasificacion internacional de productos
y servicios de Niza. Ademas, ambos expedientes detallan de manera idéntica la
descripcién de productos y servicios, cuyo rotulo coincide asimismo con la descripcion
genérica de la clase 36 “Seguros; Negocios Financieros; Negocios Monetarios; Negocios

Inmobiliarios™.

e (Cabe destacar que la clase 36 de la Clasificacion Internacional de Niza es muy amplia en
comparacion con otras clases como por ejemplo la 23 (Hilos para uso textil), la 25
(Vestidos, calzados, sombrerfa) o la 34 (Tabaco; articulos para fumadores; cerillas). En
este sentido el articulo 3.4 del Reglamento de la Ley de Marcas dice: “La clasificacion de
productos y servicios solo tiene un alcance administrativo, de tal manera que no_podran considerarse

similares entre si productos o servicios por el hecho de que figuren en la misma clase de la Clasificacion

Internacional, ni disimiles porque aparezcan clasificados en diferente clase”.

e Las actividades mercantiles de ambas empresas son muy distintas.

O Objeto Social CRISALIA SERVICIOS FINANCIEROS S.L.. ‘“Prestacion de

servicios de consultoria y asesoramiento financiero y de negocio de clientes de diversos sectores.

Incubacion de proyectos de creacion o de expansion de negocios” (Anexo 7)

0 Objeto Social BOUYGUES INMOBILIARIA S.A.": “la construccion, compra o
alquiler de todo tipo de bienes inmuebles, y su venta o alquiler a terceros. La gestion y
participacion de cualquier negocio de tipo inmobiliario o de sociedades que realicen ese tipo de
actividad. Bl estudio y realizacion de trabajos de toda indole sobre terrenos y fincas, risticas o
urbanas, su compraventa o explotacion comercial. La adguisicion, venta y transmision por
cualguier medio de todos los derechos o bienes mobiliarios o inmobiliarios que afecten o se

refieran al mercado de la edificacion u obras priblicas” (Anexo 6)

Los setvicios comercializados por MARCOPOLO CONSULTING S.IL./CRISALIA
SERVICIOS FINANCIEROS S.L. desde su creacion son inmateriales (asesoramiento),
por lo que son dificilmente confundibles con un parque empresarial de 92.000 m” sito en

el margen de la autovia M-40% de Madrid.

e Xavier O’Callaghan Mufoz, Catedratico de Derecho Civil y Magistrado del Tribunal
Supremo explica el principio de especialidad aqui presentado de la siguiente manera: “De
este modo, para que dos marcas sean incompatibles es necesario tomar en consideracion determinados
presupuestos: Por un lado, la identidad y semejanza de los signos, por otro lade la ignaldad o similitud de

.. . . 3
los productos o servicios para los cudles registra la marca”

e DPara concretar mas este aspecto presenté una solicitud de modificaciéon de la descripciéon

de productos segtin lo previsto en el articulo 21.2 del Reglamento de la Ley de Marcas®
que reemplaza el genérico “Seguros; Negocios Financieros; Negocios Monetarios;
Negocios Inmobiliarios” por un mas especifico “Servicios de asesoramiento e

intermediacion financiera. Correduria de seguros v otros productos financieros”. Con esta
accion explicito legalmente mi nulo interés por las actividades comerciales de tipo

inmobiliario (NOTA: inicialmente registré la descripcion de productos como la
descripcion genérica de la clase 36 por desconocimiento del proceso registral en detalle).

! Nota: EI nombre de constitucion original de BOUYGUES INMOBILIARIA S.A. es STIM ESPANA S.A.

? La naturaleza inmavil de los activos inmobiliarios les hace poco vulnerables en cuestion de marcas, razén por

la cudl muchos edificios bien no tienen nombre, o bien tienen nombres similares o idénticos a los de otros
edificios.
% “propiedad Industrial. Teorfa y Practica”. Editorial Centro de Estudios Ramén Areces, 2001. Pag 123.

* “En la contestacion del suspenso, el solicitante podré retirar, limitar, modificar, o dividir la solicitud...”
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“RIESGO DE ASOCIACION”
(Prestigio Asociado)

El riesgo de asociacion se refiere a marcas renombradas. Segun el articulo 8.3 de la Ley de
Marcas: “Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el priblico en general, se considerard que los
mismos son renombrados y el alcance de la proteccion se extenderd a cualquier género de productos, servicios o

actividades”. El riesgo de asociacion es muy bajo en este caso porque:

1) “PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA (mixta)” es una marca de poca antigiiedad -fue

registrada en 2003- cuyo renombre es muy bajo.

2) Es poco probable que “PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA (mixta)” lleve aparejada
una imagen de excelencia (de la cual se puedan beneficiar otras marcas similares para
productos diferentes) porque el citado parque empresarial estd actualmente en construccioén y
por tanto ningin cliente podra comprobar la calidad del mismo hasta febrero de 2006 en que

) : . s
esta prevista la apertura de las primeras oficinas’.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

e En su escrito de oposicién a mi solicitud D. Alfonso Diez de Rivera Elzaburu se refirié
constantemente a la marca que representa como “CRISTALIA”, en vez de “PARQUE
EMPRESARIAL CRISTALIA” o, mais correctamente “PARQUE EMPRESARIAIL
CRISTALIA (mixta)”. Existe de hecho una marca “CRISTALIA (mixta clase 32)” cuyos

datos se adjuntan en el anexo 3.

e Existen precedentes de registro de marcas mucho mas parecidas a las marcas objeto de
esta oposicion’. Me gustarfa prestar especial atencién las marcas mixtas de clase 36 “Caja
Madrid” y “Banco Madrid” (ver anexos 8 y 9). Banco Madrid fue creado en 2002 por la
Caja de Ahorros de Guiptzcoa y San Sebastian y su marca registrada legalmente ese

mismo aflo.

> Fuente: Parque Empresarial Cristalia
® Son comtnmente citados los ejemplos de “Kamel” y “Camel”, de “Magno (Jab6n)” y “Magno (Bebida)”, o de
“El Corte Inglés” y “El Lord Inglés” (anexos 4 y 5)
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Como conclusion, me gustarfa expresar mi conviccidén de que la marca que pretendo registrar no
supone riesgo alguno de confusion o asociacion para la marca de mi oponente. Es mi esperanza
que la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas determine en el mismo sentido, permitiéndome
lanzar un proyecto emprendedor que llevo preparando desde hace meses y que actualmente se

encuentra en expectativa de establecer su marca de lanzamiento.

Muchas gracias por la atencién prestada hacia este particular.

Atentamente,

Francisco Hernandez Marcos

Ingeniero Técnico en Mecanica — Universidad Politécnica de Madrid

Ingeniero Industrial — Universidad Politécnica de Madrid

Mister Administracion de Empresas — London Business School / University of Chicago
Becario 2002-2003 — Fundacion La Caixa / British Council

Becario 2003-2004 — Fundacién Ratael del Pino

Fundador — Marcopolo Consulting S.I. / Crisalia Setrvicios Financieros S.L.
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ANEXO 1: “CRISALIA (mixta)”

Informacién relacionada con el expediente:

M 2617184
Titular MARCOPOLO CONSULTING S.L.
Denominacién CRISALIA
Tipo Distintivo Denominativo con grafico
Situacion EN TRAMITACION: PUBLICACION SUSPENSO DE FONDO

Fecha de situacion 01/04/2005
Clasificacion de Niza 36

Crisalia

Clase Productos/Servicios

36 SEGUROS; NEGOCIOS FINANCIEROS; NEGOCIOS MONETARIOS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS.

Fuente: Base de datos de Expedientes, www.oepm.es
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ANEXO 2: “PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA (mixta)”

Informacién relacionada con el expediente:

M 2501774
Titular BOUYGUES INMOBILIARIA, S.A.
Denominacién PARQUE EMPRESARIAL CRISTALIA
Tipo Distintivo Denominativo con grafico
Situacion EN VIGOR: PUBLICACION CONCESION

Fecha de situacion 16/04/2003
Clasificacion de Niza 36

CRINTALIA

v

Clase Productos/Servicios

36 SEGUROS; NEGOCIOS FINANCIEROS; NEGOCIOS MONETARIOS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS.

Fuente: Base de datos de Expedientes, www.oepm.es
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ANEXO 3: “CRISTALIA (mixta)”

Informacién relacionada con el expediente:

M 2502777
Titular G.I.E. CRISTALINE
Denominacién CRISTALIA
Tipo Distintivo Denominativo con grafico
Situacion EN VIGOR: PUBLICACION CONCESION

Fecha de situacion 16/11/2003
Clasificacién de Niza 32

CRISTALI

Clase Productos/Servicios

32 AGUAS MINERALES, CON GAS Y SIN GAS; AGUAS DE MANANTIAL, CON GAS Y SIN GAS; AGUAS AROMATIZADAS,
CON GAS Y SIN GAS.

Fuente: Base de datos de Expedientes, www.oepm.es
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ANEXO 4: “EL CORTE INGLES (mixta)”

Informacién relacionada con el expediente:

M 0747981
Titular EL CORTE INGLES,S.A.
Denominacién EL CORTE INGLES
Tipo Distintivo Denominativo con grafico
Situacion EN VIGOR: PUBL. CONCESION DE RENOVACION

Fecha de situacion 01/04/2004
Clasificacion de Niza 31

Clase Productos/Servicios

Fuente: Base de datos de Expedientes, www.oepm.es
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ANEXO 5: “EL LORD INGLES (denominativo)”

Informacién relacionada con el expediente:

M 0927548
Titular CONSERVES FERRER, S.A.
Denominacién EL LORD INGLES
Tipo Distintivo Denominativo
Situacion EN VIGOR: PUBL. CONCESION DE RENOVACION

Fecha de situacion 16/01/2002
Clasificacién de Niza 31

Clase Productos/Servicios

Fuente: Base de datos de Expedientes, www.oepm.es
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NOTA SIMPLE DE BOUYGUES INMOBILIARIA

ANEXO 6
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ANEXO 7: OBJETO SOCIAL DE MARCOPOLO CONSULTING S.L.

ESTATUTOS DE LA COMPANIA MERCANTIL LIMITADA

;____________________——————————________

\ UNIPERSONAL DENOMINADA "MARCOPOLO CONSULTING, - -—-

TITULO I

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.

ARTICULO 1°.- Con 1a denominacién de MARCOPO-

L0 CONSULTING, S.L., sS€ constituye una Sociedad --

Mercantil de Responsabilidad Limitada Unipersonal,

1a cual se regira por los presentes Estatutos ¥, -
en lo no regulado por ellos, por la Ley 2/1995, de -

23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limi

tada, y demas disposiciones legales gue le sean --
aplicables. ---------"---TTTTIIIITTTIIIITIIIIOONN
ARTICULO 2°.- La Sociedad tendrd por objeto: -
- pPrestacidn de servicios de consultoria y ase
soramiento financiero Yy de negocio a clientes de -
diversos sectores. -----------TSTTTTTTTTITTIITIIOT
_ Incubacién de proyectos de creacién o de ex-
pansién de negocios. ----------STTTTTTITTTTIIIITOS
Las actividades enumeradas podran también ser-

desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmen-

- e . e e ™

Fuente: Escrituras de constitucion de la sociedad.
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ANEXO 8: “CAJA MADRID (mixta)”

Informacién relacionada con el expediente:

M 2107957

Titular CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
Denominacién CAJA MADRID
Tipo Distintivo Denominativo con grafico
Situacion EN VIGOR: PUBLICACION CONCESION
Fecha de situacion 01/02/1998
Clasificacion de Niza 36

[o] PANTONE 375 C

PANTONE 350 C
Clase Productos/Servicios
36 LOS SERVICIOS DE FINANCIACION, CREDITO E INVERSION, SERVICIOS INMOBILIARIOS, HIPOTECAS,
PRESTAMOS Y SEGUROS.

36 LOS SOLICITADOS

Fuente: Base de datos de Expedientes, www.oepm.es
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ANEXO 9: “BANCO MADRID (mixta)”

Informacidn relacionada con el expediente:

M 2466400
Titular BANCO DE MADRID, S.A.
Denominacién BANCO MADRID
Tipo Distintivo Denominativo con grafico
Situacion EN VIGOR: PUBLICACION CONCESION

Fecha de situacion 16/10/2002
Clasificacion de Niza 36

Clase Productos/Servicios

36 SERVICIOS DE NEGOCIOS BANCARIOS; AGENCIAS DE CREDITO; SERVICIOS DE AHORRO; SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO A CREDITO; DE DEPOSITOS DE VALORES; DEPOSITOS EN CAJAS-FUERTES; OPERACIONES DE
CAMBIO (MONEDA); SERVICIOS DE COMPROBACION DE CHEQUES; SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO Y
CONSULTAS EN MATERIA FINANCIERA; DE TARJETAS DE CREDITO Y DE VENTA; DE TRANSACCIONES
FINANCIERAS. SEGUROS.

Fuente: Base de datos de Expedientes, www.oepm.es
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