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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
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SOLICITUD DE REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL 
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MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 
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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las diez 

horas veintiséis minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Carolina 

Quirós Chaves, cédula de identidad 1-1122-0153, vecina de San José, en su 

condición de apoderada especial del señor Leonardo Berrios González, cédula de 

identidad 1-0412-1283, vecino de Alajuela, en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:39:40 horas del 22 de octubre 

de 2021. 

 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  La abogada Quirós Chaves, en su 

condición indicada, solicita el registro del signo 
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como nombre comercial, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la 

venta de ropa deportiva, ubicado en San José, Desamparados, frente a la cancha 

de basquetbol del Parque de la Paz. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción, utilizando como marco 

legal del rechazo los artículos 2 y 3 de la Ley 7978, de marcas y otros signos 

distintivos (en adelante Ley de marcas), al considera que el nombre comercial 

solicitado carece de aptitud distintiva. 

 

Inconforme con lo resuelto, la abogada Quirós Chaves plantea recurso de apelación 

en su contra, y manifestó como agravios: 

 

1.- Lo que se busca con la inscripción es tener un respaldo para que no sea alegado 

su no uso por un tercero, por lo que se cumple con lo permitido por la ley para que 

sea aceptado. 

 

2.- El nombre comercial no es genérico, se diferencia porque está relacionado al 

deporte (SPORT), relacionado a una mujer llamada PRISS que realiza ejercicio.  Se 

cumple con lo establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley de Marcas. 
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3.- La no inscripción de este nombre comercial podría traer consecuencias a este 

establecimiento, ya que podría ser que terceros se sirvan a utilizar el mismo nombre 

comercial. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por ser un asunto de puro 

derecho, este Tribunal prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 

 

TERCERO.  Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan 

vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión 

que sea necesario sanear. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Ha de iniciarse recordando que, de 

conformidad con el artículo 64 de la Ley de marcas, que es concordante con lo 

establecido por el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial, el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por su uso, 

no es necesario obtener un registro como sí sucede con, por ejemplo, las marcas, 

por lo tanto su registro es meramente declarativo y no constitutivo; sin embargo, 

para acceder a las bondades que ofrece la publicidad registral, el nombre comercial 

propuesto ha de ser conforme con lo establecido por el artículo 65 de la Ley de 

Marcas. 

 

Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles.  Un nombre comercial no 

podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo 

contrario a la moral o al orden público o susceptible de causar confusión, en 

los medios comerciales o el público, sobra la identidad, la naturaleza, las 

actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o 

el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la 
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procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o 

servicios producidos o comercializados por la empresa. 

 

Así, tenemos que los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial para ser 

considerado como tal y acceder a la publicidad registral, son: a) perceptibilidad, esto 

es, la capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, 

necesariamente de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y 

pronunciado (artículo 2 Ley de marcas); b) aptitud distintiva para diferenciar al 

establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2 ibidem); c) decoro, 

es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibidem); y d) 

inconfundibilidad, sea que no se preste para causar confusión acerca del origen 

empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 

65 ibidem).  De tal suerte, al momento de ser examinado el nombre comercial que 

se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser 

valorados por la autoridad registral calificadora. 

 

Debido a lo anterior, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos 

funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: 

 

• Identifica a una empresa ubicada físicamente en un lugar específico en territorio 

costarricense. 

 

• Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades 

idénticas o similares. 
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El nombre comercial  distingue un establecimiento comercial dedicado 

a la venta de ropa deportiva, ubicado en San José, Desamparados, frente a la 

cancha de basquetbol del Parque de la Paz (folio 14 expediente principal), está 

compuesto de un elemento figurativo, sea una silueta de una mujer haciendo 

ejercicios con pesas, y de una parte denominativa formada por las palabras 

FITNESS SPORT, que traducido del idioma inglés al español significa APTITUD 

FÍSICA DEPORTIVA. 

 

Este tipo de signos, por su naturaleza implica que va a distinguir tanto el giro 

comercial como un establecimiento que tiene una ubicación física específica, y 

según el Reglamento a la Ley de marcas, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante 

Reglamento), en su artículo 42 incisos b) y c) exige que las solicitudes de nombre 

comercial contengan la indicación de la ubicación exacta de la empresa o 

establecimiento, así como su giro o actividad, información que forma parte además 

del edicto a publicar de conformidad con el artículo 43 incisos b) y c).  Esta 

información es necesaria para poder reconocer sobre qué actividad y localización 

exactamente se está otorgando el registro del nombre comercial.  La ubicación del 

establecimiento es importante declararla de forma muy específica en la solicitud de 

registro del nombre comercial para que el Estado, por medio del Registro de la 

Propiedad Intelectual, pueda otorgar un derecho claro y concreto sobre cual es el 

local que se distingue con el nombre comercial al cual se le da publicidad registral. 

 

Así, tenemos que el establecimiento tiene por giro comercial la venta de ropa 

deportiva, y lo solicitado contiene el diseño de una mujer haciendo ejercicio con 

unas pesas, se acompaña de las palabras FITNESS SPORT, con el que se identifica 
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el establecimiento o el local comercial, en donde sus elementos son más bien 

evocativos, porque estos no revelan directamente al público destinatario las 

características o bien de qué se trata la actividad o el giro comercial a distinguir, de 

modo que el nombre comercial propuesto cuenta con la carga distintiva necesaria 

para ser individualizado dentro del comercio, lo que hace posible que a este se le 

pueda otorgar la publicidad registral, ya que el consumidor puede identificar o 

diferenciar un establecimiento de otro que se dedica a desarrollar la misma actividad 

comercial. 

 

En consecuencia, estima este Tribunal que el signo propuesto no transgrede los 

artículos 2 y 65 de la Ley de marcas, siendo factible su registración, razón por la 

cual este Tribunal no comparte las razones que tuvo el Registro para rechazar el 

nombre comercial propuesto ya que no indica cómo se violan los presupuestos del 

artículo 65 de la Ley de marcas. Por ende, es que este Tribunal considera que debe 

revocarse la resolución venida en alzada, para que se continúe con el trámite de 

inscripción del signo pedido, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese. 

 

Respecto a los agravios que plantea la representación del recurrente, es importante 

aclarar que estos refieren al nombre comercial , según el cambio del signo 

que realizó mediante escrito presentado el 5 de octubre de 2021 ante el Registro de 

la Propiedad Intelectual, sin tomar en consideración que el Registro resolvió 

respecto del diseño originalmente presentado, , y fue claro en señalar que 

no acepta el cambio pedido por ser esencial, artículo 11 de la Ley de marcas: 
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Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud.  El solicitante podrá 

modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite.  No se 

admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en 

la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en 

la solicitud; pero la lista podrá reducirse o limitarse. [...]. 

 

Lo anterior es avalado por este Tribunal, ya que la modificación en el signo fue 

esencial, sin embargo, se considera que el signo tal y como fue originalmente 

presentado puede continuar en su trámite, ya que posee aptitud distintiva suficiente 

gracias a su naturaleza de nombre comercial. 

 

POR TANTO 

 

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por Carolina Quirós Chaves 

representando a Leonardo Berrios González, en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:39:40 horas del 22 de octubre 

de 2021, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de 

registro del nombre comercial, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese.  

De conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

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

Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía 

administrativa.  Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los 

registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de 

origen para lo de su cargo.  NOTIFÍQUESE. 
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Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 

 

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

DESCRIPTORES.   
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