
 
 

Voto Nº  0018-2012          1 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente N° 2011-0230-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de nombre comercial “CON PYMES (DISEÑO)” 

PYMES DE COSTA RICA S.A.  

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 9905-2010) 

Marcas y otros Signos 

 

VOTO Nº 0018-2012 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas, 

cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil doce. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor de 

edad, casado, en primeras nupcias, abogado, con oficina abierta en San José, Curridabat, de la 

Universidad Fidelitas 300 metros sur, casa 5D, titular de la cédula de identidad número  uno-

setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial 

registral de PYMES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedad organizada y 

existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-

ciento uno-quinientos noventa y cuatro mil quinientos ochenta y tres, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y un 

minutos, veintiocho segundos del veintitrés de febrero de dos mil once..  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, 

el veintiséis de octubre de dos mil diez, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en la 

calidad y condición indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial  “CON PYMES 
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(DISEÑO)”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la 

preparación de talleres, seminarios y asesoría en general para pequeñas y medianas empresas. 

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce 

horas, treinta y un minutos, veintiocho segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, 

resolvió “(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (…)” 

 

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha diez de marzo de dos 

mil once, en representación de PYMES DE COSTA RICA S.A., interpuso recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución antes referida, siendo, que el 

Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, veintinueve minutos, doce segundos 

del catorce de marzo de dos mil once declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el 

recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.  

 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y 

no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera 

del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Jueza Cordero Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la 

resolución de este proceso. 

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

carácter de importancia para la resolución de este asunto. 
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 TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS 

ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, 

rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial “PYMES (DISEÑO)”, 

fundamentándose en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el numeral 

65 de la Ley citada, por considerar, que el signo solicitado resulta ser genérico y de uso 

común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de 

dicho signo. 

 

Por su parte, la representación de PYMES DE COSTA RICA S.A., en su escrito de apelación 

y expresión de agravios considera que los motivos y fundamentos de la resolución impugnada, 

no se encuentran ajustados a derecho, ya que el nombre comercial que se solicita CON 

PYMES (DISEÑO), no transgrede el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, además, porque posee elementos suficientes que permiten identificar y diferenciar 

el nombre en el mercado, sin riesgo de confusión, si bien es cierto comparte el término 

PYMES, el resto de vocablos, le imprimen un carácter suficientemente diferenciador, que 

permite su inscripción registral, por lo que solicita se revoque la resolución impugnada, y se 

ordene la inscripción del signo pretendido. 

 

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la 

inscripción de la solicitud del nombre comercial “CON PYMES (DISEÑO)”, 

fundamentándose para ello, en que el signo propuesto está constituido por términos genéricos, 

por lo que resulta carente de distintividad que permita su inscripción registral, siendo, 

inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro del mismo al 

violentar el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Señalado lo anterior, y analizado el signo propuesto como nombre comercial, se advierte que 

en el caso de referencia se solicita un signo clasificado como mixto, formado por tres líneas de 

puntos de color rojo,   la preposición “CON”, escrita en mayúscula y color rojo, debajo de esa 

preposición se ubica el término “PYMES”, escrito en mayúscula y color rojo, al lado derecho 
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de la preposición “CON” y detrás de la palabra “PYMES” se encuentra una figura que se 

asemeja a un rol de engranaje dentro del cual se ve un dibujo del globo terráqueo de color azul 

y blanco, resultando, que el elemento preponderante del signo mixto es el término “PYMES”, 

el cual es retenido por el público consumidor con mayor facilidad, y posee un significado 

dentro del lenguaje común, y es conocido por las personas que se desempeñan dentro del 

campo empresarial de la pequeña y mediana empresa, por lo que considera este Tribunal que  

el signo a registrar “CON PYMES (DISEÑO)” , para proteger y distinguir un 

establecimiento  comercial dedicado a la preparación de talleres, seminarios y asesoría en 

general para pequeñas y medianas empresas carece de distintintividad, por ser una expresión 

como puede apreciarse que designa en forma directa el giro comercial al que se va a dedicar el 

establecimiento comercial que se identifica con el nombre comercial “CON PYMES 

(DISEÑO)”. En este sentido, estima este Tribunal que no lleva razón la representación de la 

sociedad apelante al considerar que el nombre comercial de su representada posee elementos 

suficientes que permiten identificar y diferenciar el establecimiento comercial con el nombre 

solicitado, ello, en virtud que el nombre comercial pretendido no sólo es genérico, sino que en 

este caso el consumidor percibirá tal signo como la designación del giro comercial del 

establecimiento que se distinguirá con el nombre comercial solicitado. Esa falta de distinción e 

identificación del nombre comercial solicitado hace que no se pueda proteger a través de un 

registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tiene 

un carácter distintivo dentro del comercio, de allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos indique la característica deseada: “capaz de distinguir”, 

particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por los artículos 2 y 65 

de la Ley citada.  

 

CUARTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, encuentra este 

Tribunal que el nombre comercial  “CON PYMES (DISEÑO)”, visto en su conjunto, resulta 

en definitiva un nombre comercial al que no es posible conferirle protección registral, por lo 

que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado 

Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial registral de PYMES DE 
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COSTA RICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las catorce horas, treinta y un minutos, veintiocho segundos del veintitrés de 

febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma. 

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J 

de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de 

apoderado especial registral de PYMES DE COSTA RICA S.A. en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y un minutos, 

veintiocho segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma. 

Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se 

dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina 

de origen para lo de su cargo.- NOTIFÍQUESE.- 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

Pedro Suárez Baltodano                                                                       Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                          Guadalupe Ortiz Mora 
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