TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0437-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo PLANET FITNESS

PFIP International, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-2924)

Marcas y otros signos

VOTO 0018-2017

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

cuarenta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por el licenciado Jorge Tristan Trelles,
mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-392-470, quien actta en calidad de
apoderado especial de la empresa PFIP International, organizada y existente de acuerdo con las
leyes de Islas Caiman, domiciliada en 90 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-
9005, Islas Caiman, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial
a las 15:50:16 horas del 21 de julio de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. EIl 31 de marzo de 2016, el Lic. Tristan Trelles, actuando a nombre de PFIP
International, solicita se inscriba como marca de servicios el signo PLANET FITNESS, en
clase 41 de la nomenclatura internacional, para distinguir facilitacion de gimnasios, a saber, de
instalaciones deportivas y de entrenamiento que contienen equipos para acondicionamiento
fisico, servicios de preparador fisico personal (mantenimiento fisico), clases de mantenimiento

fisico.
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SEGUNDO. Por resolucién final de las 15:50:16 horas del 21 de julio de 2016, el Registro de

la Propiedad Industrial resolvio rechazar el registro solicitado.

TERCERO. EI 8 de agosto de 2016 la empresa solicitante plante6 recurso de revocatoria con
apelacion en subsidio contra la resolucion final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar
la revocatoria por resolucion de las 12:38:39 horas, y admitida la apelacion por resolucién de
las 12:39:39 horas, ambas del 10 de agosto de 2016.

CUARTO. A la substanciacién del recurso se le ha dado el tramite que corresponde, y no se
han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension de
los interesados o la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion previa la deliberacion de

rigor.

Redacta el Juez Villavicencio Cedefio; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se

encuentran inscritos los siguientes signos, ambos a nombre de Centro de Acondicionamiento
Fisico Planeta S.A., cédula juridica 3-101-223517:

GIMNASIO PLANETA

1- Marca de servicios , registro 224139, vigente hasta el 11 de enero
de 2023, para distinguir en clase 41 servicios de gimnasio (folios 15 y 16 legajo de

apelacion).
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2- Nombre comercial , registro 148906, inscrito desde el 11 de
agosto de 2004, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a un gimnasio
cuya actividad es la practica de ejercicios diversos, aerébicos, masajes, levantamiento
de pesas, bafios saunas y otros, ubicado en Alajuela, Urbanizacion Alajuela 2000, detras
del Mall Internacional, diagonal a bodegas de Almacén Llobet (folios 13y 14 del legajo

de apelacion).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal naturaleza de

importancia para la presente resolucion.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad
Industrial, determinando que existe similitud gréfica, fonética e ideoldgica entre los signos
inscritos y el solicitado, e identidad en los servicios, deniega lo pedido. El recurrente alega que
los signos se distinguen por el uso de GYM y FITNESS, y que los servicios que se ofrecen son

diferentes en el mercado, todo lo cual permite la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolucién final venida en
alzada asi como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el a quo.
Los incisos a) y d) del articulo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en
adelante Ley de Marcas), impiden el registro de un signo cuando previamente exista una marca
y/o un nombre comercial registrados que sean confundibles y que ademas haga distinguir en el

mercado servicios iguales.

Si bien la empresa recurrente basa la defensa de su solicitud en las ideas de la falta de semejanza
entre los signos cotejados y en la aplicacion del principio de especialidad, no puede este Tribunal

avalar tal posicion.
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Para efectuar el respectivo cotejo marcario, se utilizan las pautas que da el articulo 24 del
Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J, el cual

citamos en lo que interesa:

“Articulo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realizacion del examen de
fondo como para la resolucién de oposiciones, se tomara en cuenta, entre otras, las
siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresion gréfica, fonética
y/o ideoldgica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador
estuviese en la situacion del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

(..)

c) Debe darse mas importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
(...)

e) Para que exista posibilidad de confusion, no es suficiente que los signos sean
semejantes, sino ademas que los productos o servicios que identifican sean de la misma
naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociacion o relacion entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusion o error en el consumidor, sino es
suficiente la posibilidad de que dicha confusion o error se produzca, teniendo en cuenta
las caracteristicas, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o

servicios; (...)”

El apelante basa la diferenciacion entre los signos por el uso de las palabras GYM y FITNESS.
Sin embargo, de acuerdo a los servicios y giro comercial que constan en los signos inscritos, y
el listado que se propone en la solicitud, vemos como dichas palabras, que corresponden a
GIMNASIO y ESTADO FISICO, resultan ser genéricas y descriptivas y por tanto no puede
entenderse que aporten aptitud distintiva a los signos que las contienen, por ende ésta se
concentra en la palabra PLANET, contenida en los signos bajo cotejo, lo cual hace que sean

mayores las semejanzas que las diferencias entre ellos.
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Asimismo, en su recurso se presentan visualizaciones de las paginas web de las empresas que
usan los signos, tanto inscritos como el pedido, para con ello sefialar que los servicios ofrecidos
por una y otra son diferentes. Respecto de este agravio se indica al recurrente que el cotejo de
servicios se realiza respecto de lo que fue especificamente pedido en la solicitud y los listados
de los signos inscritos, ya que es dicha informacion la que esta dentro del marco de calificacion
registral, siendo que para el caso bajo estudio la realidad del mercado deviene en un hecho
imponderable para el registrador, y por tanto no puede venir a crear diferencia entre los signos
pedido e inscritos.

Aunado a lo anterior, obsérvese que los signos encontrados en la publicidad registral son del
tipo mixto, sea que incluyen elementos denominativos y gréficos, lo cual les confiere mayor
aptitud distintiva frente a los signos meramente denominativos como el solicitado. De esta

forma la doctrina ha expuesto:

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la
proteccion. Cuanto mas distintivo sea dicho signo, mas dificil serd justificar la
compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a
su titular un halo de proteccion mayor...” (Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley
17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, lera edicién, 2002, p. 301)

Esta tesis expuesta por la doctrina ha sido acogida y sostenida por este Tribunal en sus votos
0408 de 2008, 1047, 1074 y 1254 de 2009, 0153 de 2010, 0401, 0583, 0590, 0718 y 1234 de
2011, 0440, 0896, 0951, 1000 y 1217 de 2012, 0551, 0638, 0658, 0724 y 1046 de 2013, 0266 y
0808 de 2014, 0077 y 0696 de 2015, 0065 y 0217 de 2016, entre otros.

Entonces, adoptando la posicion de un consumidor de este tipo de servicios, y basandonos en la
concentracion de la aptitud distintiva en el elemento PLANET, concluimos que las semejanzas
entre ellos tienen un mayor peso que las diferencias, y ademas en cuanto a los servicios son

idénticos, situacion que agrava la posibilidad de que el consumidor se confunda o caiga en error
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sobre el origen empresarial del servicio que esta adquiriendo, o sus bondades. Por lo anterior
es que debe declararse sin lugar el recurso de apelacion, confirmandose la resolucion venida en

alzada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior
recurso contra esta resolucion, de conformidad con los articulos 25 de la Ley 8039, de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento
Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada

la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelacion
interpuesto por el licenciado Jorge Tristdn Trelles en representacion de la empresa PFIP
International, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las
15:50:16 horas del 21 de julio de 2016, la que en este acto se confirma, denegandose el registro
como marca del signo PLANET FITNESS. Se da por agotada la via administrativa. Previa
constancia y copia de esta resolucion que se dejara en los registros que al efecto lleva este

Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.

Norma Urefia Boza

Leonardo Villavicencio Cedefio llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.36
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