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VOTO 0028-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta

minutos del veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelacion interpuesto por la licenciada Maria Laura Vargas Cabezas, abogada, vecina
de San José, cédula de identidad 1-1148-0307, en su condicion de apoderada especial de laempresa
PRESTARTE RAPIDO DE COSTA RICA S.A, cédula juridica 3-101-705221, sociedad
organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Escazu, San Rafael,
Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio EI Pértico, Tercer Piso, en contra de la resolucion

emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:52:21 horas del 23 de junio de 2017.
RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de
febrero de 2017 por la Licda. Maria Laura Vargas Cabezas, de calidades anteriormente indicadas
y en su condicion de apoderada especial de laempresa PRESTARTE RAPIDO DE COSTA RICA

S.A, solicité la inscripcion de la marca de servicios en clase 36

internacional, para proteger y distinguir. “Servicios de seguros; operaciones financieras;
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operaciones monetarias, préstamos con garantia para financiamiento.”

SEGUNDO. Por resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:21 horas

del 23 de junio de 2017, resolvio: “... Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada. ... .

TERCERO. Inconforme con la resolucion mencionada el Licda. Maria Laura Vargas Cabezas, en
su condicion de apoderada especial de la empresa PRESTARTE RAPIDO DE COSTA RICA S A,
interpuso para el dia 4 de julio de 2017 en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelacion en

subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Mediante resolucion dictada a las 15:24:25 horas del 10 de julio de 2017, el Registro
de la Propiedad Industrial resolvié: “... Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria .... Y por
medio del auto de las 15:26:35 horas del 10 de julio de 2017, dispuso: “... Admitir el Recurso de

Apelacion ante el Tribunal Registral Administrativo, ..."".

QUINTO. A la substanciacion del recurso presentado se le ha dado el trdmite que le corresponde
y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefension
de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion previa a las
deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen
hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolucion.
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SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial,
mediante la resolucidn que se impugna, resolvio rechazar la inscripcion de la solicitud presentada
por la apoderada de la empresa PRESTARTE RAPIDO DE COSTA RICA S.A, al determinar que

el signo propuesto en clase 36 internacional, carece de actitud distintiva
por cuanto es un signo descriptivo respecto de los servicios que pretende proteger y comercializar.
En consecuencia, recae en las causales de inadmisibilidad contenidas en el articulo 7 incisos d) y

g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa PRESTARTE RAPIDO DE COSTA RICA S.A, ensu

escrito de agravios argumento que: 1-) En cuanto al analisis de los elementos que la conforman:

La parte indica que se analiza el signo sin considerar los demas elementos que lo conforman, tiene
una tipografia especial, en color gris, y un signo de délar en color verde que separa las silabas PRE
del resto del vocablo TARTE, con un disefio especial y una linea ondulada color verde, lo que
distingue la denominacion principal de la marca. Existe una distintividad de la marca otorgado por
el elemento gréafico, los colores, el disefio y el elemento ideoldgico que también resulta distintivo.

2-) En cuanto a su caracter descriptivo: Que el signo no esta registrado y no se ha generalizado

tanto con relacion a los productos o servicios a proteger. Que el consumidor no va a relacionar el
signo solicitado con los productos, ya que podria tener una idea vaga de lo que se trata el negocio,
pero jamas tendria como imaginarse exactamente de qué se trata el negocio. En este caso no

describe la cantidad, el origen, precio etc, del servicio que comercializa. 3-) Sobre la aptitud

distintiva: No es un término genérico, sino evocativo. Que existen otros registros con la palabra
prestar o presta, algunos de los cuales también brindan servicios similares y comparables. 4-) Sobre

la inscripcién de documentos: Que el RPI deberia buscar e implementar criterios que otorguen un

trato igualitario uniforme y certero a sus usuarios, brindandoles seguridad juridica con respecto a

las solicitudes similares que presentan. 5-) Sobre el consumidor medio v la relacion empresarial:
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la marca da una idea de lo que va a proteger, pero no lo describe exactamente.
Deja una idea vaga de que la marca puede relacionarse con servicios de operaciones financieras,
pero no es descriptiva. NO se refiere a la cualidad genérica del servicio si no que brinda una
pincelada apenas y una nocién suficiente para que no se preste a confusion, pero sin describir los
productos. Por lo anterior, solicita se revoque la resolucion venida en alzada y se ordene continuar

con la tramitacion de la presente solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir
las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo
que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su articulo 2°, el cual
define la marca como: “Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir los bienes
0 servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o
susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma

’

especie o clase.’

En este sentido, las objeciones a la inscripcion por motivos intrinsecos derivan de la relacién
existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, respecto de otros productos

similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrinsecos, se encuentran contenidos en el articulo 7 de la Ley de Marcas, dentro
de los cuales nos interesa: “... No podra ser registrado como marca un signo que consista en
alguno de los siguientes: ... d) Unicamente en un signo o una indicacion que en el comercio pueda
servir para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio de que se trata. ...
g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...”

Ante ello, una marca es inadmisible por razones intrinsecas, cuando el signo utilizado, sea

descriptivo o calificativo de las caracteristicas de ese producto o servicio.
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En este sentido, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registracién o no de una marca,
ha dicho reiteradamente, que la marca es: “... aquel bien inmaterial destinado a distinguir un
producto o servicios de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de
medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda
apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo ...”. Voto N0.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco

minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

Bajo esta perspectiva, podemos determinar que la distintividad de una marca, respecto de los
productos o servicios que vaya a proteger, se debe examinar en funcion de su aplicacion a éstos,
de manera tal que cuanto mas genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios,
menos distintivo sera. Es asi como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario

no puede ser objeto de registracion, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la

condicion de distintividad suficiente. En este mismo sentido es importante traer a colacion lo que

al efecto establece el Convenio de Paris en su articulo 6 quinquies b-2 que indica, que la falta de

distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripcion.

Ahora bien, dentro del caso bajo examen, este Tribunal coincide con el analisis realizado por el
Registro de la Propiedad Industrial, ya que en la propuesta solicitada el denominativo empleado
se encuentra compuesto por la palabra “prestarte” que es de connotacion genérica 0 uso comdan,
expresiones que conforme a nuestra legislacion marcaria, no son términos que puedan ser
utilizados con el fin de proporcionarle a los signos la aptitud distintiva necesaria, para que

identifique el producto en el comercio y por ende sea inscribible.

En este mismo sentido, el numeral 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al efecto
dispone: “... Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una
etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la proteccion no se extendera a los

elementos contenidos en ella que sean de uso comun o necesario en el comercio.” Del numeral
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anterior claramente se extrae, que la expresion empleada es de usanza comun, por ende, genéricas
e inapropiables, y en consecuencia recae en la inadmisibilidad contemplada ante la falta de aptitud

distintiva contenida en el articulo 7 inciso d) de la Ley de Marcas.

Asimismo, el empleo de dicho denominativo le proporciona una cualidad
al servicio que se desea proteger, sea, “PRESTAR”, con lo cual de igual manera vuelve a incurrir
en la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca

para ser registrable.

Asi las cosas, al no contar el signo solicitado con otros elementos adicionales que puedan ser
valorados en la propuesta y le proporcionen la distintividad requerida, se debe procede con la

inadmisibilidad contemplada en el inciso g) del articulo 7 del precitado cuerpo normativo.

CUARTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS. Sefiala la representante de la compafiia
PRESTARTE RAPIDO DE COSTA RICA S.A, que el signo propuesto por su mandante se analizé
sin considerar los demas elementos que lo conforman, por cuanto, tiene una tipografia especial, en
color gris, y un signo de dolar en color verde que separa las silabas PRE del resto del vocablo
TARTE, con un disefio especial y una linea ondulada color verde, lo que distingue la denominacion
principal de la marca. Existe una distintividad de la marca otorgado por el elemento grafico, los
colores, el disefio y el elemento ideoldgico que también resulta distintivo.

Al respecto cabe indicar a la petente que, pese al disefio empleado, tipografia y colores empleados,
los mismos no le proporcionan la carga diferencial suficiente, ya que el elemento preponderante
es la parte denominativa, y tal y como se analiz0 esta no le otorga la distintividad requerida. Raz6on

por la cual sus consideraciones no son atendibles en cuanta a la distintividad alegada.

Agrega, la representacion de la compariia opositora que el denominativo empleado por su

mandante no es un término genérico, sino evocativo. Respecto del citado agravio, cabe indicar a
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la recurrente que la marca propuesta por su representada no es evocativa, en virtud de que se
consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o
una idea sobre el producto, lo cual implica llevar a cabo un desarrollo de la imaginacion que
conduzca a la configuracion en la mente del consumidor del producto o servicio amparado por el
distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas caracteristicas,
cualidades del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginacion y del entendimiento
para relacionar aquel signo con determinado producto o servicio. Este Tribunal, en ese mismo
sentido ha sefialado, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relacion directa e
inmediata a una caracteristica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe
utilizar su imaginacion, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o
servicio”. (Proceso 20-1P-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de
31 de setiembre de 1997).

Situacién que no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se analiz6 y se desprende del

signo propuesto para la clase 36 internacional, la cual pretende la

proteccion y comercializacion para: “Servicios de seguros, operaciones financieras; operaciones

monetarias, préstamos con garantia para financiamiento ” (v.f 2 del expediente), el mismo infiere

de manera directa a los servicios que se pretenden comercializar, por ende, describe una
caracteristica o cualidad del servicio que se pretende comercializar, sea, “prestar” siendo esta una
circunstancia por la cual no podria obtener proteccion registral, ya que no cuenta con aptitud
distintiva respecto de lo que se desea proteger, y en consecuencia inadmisible conforme el articulo
7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En este sentido, se rechazan sus

argumentaciones.
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Serfiala la apelante que el Registro de la Propiedad Industrial, debe buscar e implementar criterios
gue otorguen un trato igualitario uniforme y certero a sus usuarios, brindandoles seguridad juridica
con respecto a las solicitudes similares que se presentan. Al respecto, este Tribunal estima
importante aclarar al recurrente que dentro del registro de marcas opera el principio de
independencia, ante ello cada una de las denominaciones presentadas, deben ser analizadas de
acuerdo a su naturaleza, caracteristicas y conforme al marco de calificacion registral. Los criterios
que otorgan o en su defecto deniegan los signos marcarios obedecen a un anélisis relacionado con
las formalidades intrinsecas y extrinsecas del signo propuesto, sea, conforme a los articulos 7 'y 8
de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que, el hecho de que existan signos inscritos
semejantes no puede ser utilizado como pardmetro para determinar la inscripcion de un signo
marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial. En dicho sentido sus argumentaciones no son

acogidas.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que
anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de instancia, y en este
sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelacion presentado por la Licda. Maria
Laura Vargas Cabezas, apoderada especial de la empresa PRESTARTE RAPIDO DE COSTA
RICA S.A, en contra de la resolucién emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las

13:52:21 horas del 23 de junio de 2017, la cual se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIiA ADMINISTRATIVA. Por no
existir ulterior recurso contra esta resolucién, de conformidad con los articulos 25 de la Ley de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de
octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto

Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la via administrativa.
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POR TANTO
Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelacion planteado
por la Licda. Maria Laura Vargas Cabezas, apoderada especial de la empresa PRESTARTE

RAPIDO DE COSTA RICA S.A, en contra de la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad

Industrial, a las 13:52:21 horas del 23 de junio de 2017, la cual se confirma para que se proceda

con el rechazo de la solicitud de la marca de servicios - para la clase 36
internacional. Se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucion
que se dejard en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina
de origen. -NOTIFIQUESE.

Norma Urefia Boza

Kattia Mora Cordero llse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde Guadalupe Ortiz Mora.
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