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EXPEDIENTE 2020-0020-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO
3-102-780831 S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-
9071)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0409-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once

horas con treinta minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por el abogado Arnaldo
Bonilla Quesada, cédula de identidad 1-0758-0660, vecino de Curridabat, en su
condicion de apoderado especial de la empresa 3-102-780831 S.R.L., domiciliada
en Heredia, San Francisco, Condominio Vista de las Flores, casa 3, en contra de la
resolucién final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:01:24
horas del 3 de diciembre de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedefio.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representacion de la empresa 3-
102-780831 S.R.L. solicitd el 2 de octubre de 2019 la inscripcibn como marca de

servicios del signo
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en clase 41 internacional para distinguir organizacién de actividades deportivas,

produccién de espectaculos.

El Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar lo pretendido, al estar
formada por términos descriptivos que la hace carecer de distintividad para su
registracion, y ser engafiosa con relacion a la naturaleza de los servicios, al amparo
del articulo 7 incisos d), g) y j) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos

(en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la empresa solicitante interpuso
recurso de apelacién en su contra, argumentando: 1.-Que el signo solicitado no
describe atributos esenciales y exclusivos del servicio de organizacion de
actividades deportivas y produccion de espectaculos; ademas la jurisprudencia
considera a una marca descriptiva cuando expresa de manera evidente las
particularidades innatas de la prestacion, por lo cual con el uso del término LIGA
BJJ el consumidor no puede establecer una relacién evidente y manifiesta de los
servicios antes mencionados. 2.-Que en la resolucion emitida por el Registro de la
Propiedad Industrial el registrador, de manera subjetiva y antojadiza, otorga
acepciones a los términos que conforman el signo, siendo un proceder arbitrario
desapegado a la legalidad y realidad factica, por cuanto el registrador esta en la

obligacion de realizar un examen estrictamente objetivo, ajeno a la percepciéon
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arbitraria sea personal o subjetiva, mucho menos al determinarse que el término
LIGA cuenta con diversas definiciones, imposibilitando el asignarle un solo
significado. En cuanto a las siglas BJJ, las mismas pueden tener un sin nimero de
posibles definiciones o interpretaciones, no pudiendo fijarle un Unico o arbitrario
significado, como lo realiz6 el registro al indicar que las siglas BJJ corresponde a
Brazilian Jiu-Jitsu, siendo que la marca no es descriptiva de algunas caracteristicas
del servicio a proteger, que es la organizacion de actividades deportivas y
produccion de espectaculos. 3.-Que con respecto a la aptitud distintiva de la marca
pretendida, esta no cuenta con términos descriptivos, al no sugerir alguna
caracteristica del servicio a proteger, y tampoco se conforma de términos genéricos
ya que la misma debe ser analizada en su conjunto, asimismo no existe otro signo
marcario similar inscrito que pueda generar riesgo de confusién o asociacion en el
consumidor, caracterizandose la marca por ser capaz de distinguir el origen
empresarial de los servicios a brindar, no proporcionando informacion engafiosa en
relacion a los servicios que ofrece. 4.-Que las palabras LIGA BJJ, son elementos
100% fantasiosos y no se trata de términos genéricos o de uso comun ni describen
el servicio a proteger, confundiéndose el Registro en su andlisis al indicar que el
signo propuesto carece de distintividad, cuando en realidad nos encontramos ante

un signo evocativo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro
derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de
primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen

nulidades, invalidez o indefension que sea necesario sanear.
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CUARTO. SOBRE EL FONDO. La doctrina define la marca como aquel bien
inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por
un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su
perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y

diferenciarlo.

Las objeciones a la inscripcion por motivos intrinsecos derivan de la relacion
existente entre el signo propuesto y el producto o servicio que se pretende proteger,
con relacién a situaciones que impidan su registracion, contenidos en el articulo 7

de la Ley de Marcas, de las cuales resultan de interés para el caso bajo estudio:

Articulo 7- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. 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. (...)

Apreciando este Tribunal el signo solicitado , tal y como lo haria el
consumidor promedio, es evidente que del conjunto de ésta discurre claramente la
idea de una lucha o competencia entre dos combatientes, aunado a ello al estar
formada por la palabra LIGA, que a pesar de contar con varias definiciones como lo
expone el apelante en sus agravios, el consumidor la relacionara directamente a

una competencia o espectaculo deportivo, y en relacion al término BJJ, de igual
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forma el consumidor lo concebird como un arte marcial o sistema de defensa
personal de origen oriental, desarrollado en Brasil
(https://www.google.com/search?g=definicion+de+bjj&rlz=1C1CHBF esCR868CR
868&00=definici%C3%B3n+de+BJJ&aqs=chrome.1.69i57]33.6288j0j8&sourceid=c

hrome&ie=UTF-), transmitiendo esa combinacion de palabras la idea en el

consumidor de que los servicios a protegerse estan relacionados con espectaculos
concernientes a esa actividad deportiva, por lo cual repercutira en un sector
especifico de consumidores, no pudiéndose individualizar los servicios respecto de

otros idénticos o de similar naturaleza que sean ofrecidos por otros empresarios.

Por consiguiente, estamos frente a un signo que informa a los consumidores acerca
de las caracteristicas de los servicios a distinguir, convirtiendo al signo en
descriptivo, en consecuencia, no puede acceder a la corriente registral por razones
intrinsecas, al no contar con la suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios

a los cuales se aplica.

Con relacién al caracter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

en el Proceso 56-IP-2002, sefalo:

Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que
de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las
caracteristicas, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que

la marca solicitada pretende proteger (...)

En definitiva, resulta claro que se compone de términos descriptivos y

genéricos de uso comun para los servicios propuestos, que a pesar de estar

conformada por un disefio, este no le afiade aptitud distintiva al conjunto marcario,

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electronico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr


mailto:info@tra.go.cr
https://www.google.com/search?q=definicion+de+bjj&rlz=1C1CHBF_esCR868CR868&oq=definici%C3%B3n+de+BJJ&aqs=chrome.1.69i57j33.6288j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-
https://www.google.com/search?q=definicion+de+bjj&rlz=1C1CHBF_esCR868CR868&oq=definici%C3%B3n+de+BJJ&aqs=chrome.1.69i57j33.6288j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-
https://www.google.com/search?q=definicion+de+bjj&rlz=1C1CHBF_esCR868CR868&oq=definici%C3%B3n+de+BJJ&aqs=chrome.1.69i57j33.6288j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-

TRIBUNAL 24 de julio de 2020

REGISTRAL y‘ VOTO 0409-2020

ADMINISTRATIVO Coneim o BcaNTENARO Pagina 6 de 8

resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la
aptitud distintiva requerida por la normativa.

Con relacion a los agravios planteados, es importante indicar a la representacion de
la empresa recurrente que la marca debe analizarse en su conjunto, colocandose
en la posicion del consumidor, sin disgregar sus elementos, porque desde la

perspectiva de conjunto y sin descomponer los elementos que conforman el signo

solicitado , se determina que estd formado por términos descriptivos
respecto de los servicios propuestos, no pudiendo apropiarse de forma exclusiva de
los mismos, porque iria en detrimento del resto de competidores que ofrecen
servicios de la misma naturaleza, aunado. Por tales razones el examen realizado
por parte del Registrador no violenta el analisis en conjunto de la marca ni se esta

realizando un juicio arbitrario o antojadizo.

Con respecto a que el signo pretendido corresponde a una marca evocativa,
considera este Tribunal que no lleva razén, ya que los términos evocativos son
aguellos que poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor una
imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la
imaginacion que conduzca a la configuracion de una idea sobre el servicio
amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el
usuario ciertas caracteristicas, cualidades o efectos del producto o servicio,
exigiéndole hacer uso de la imaginacion y del entendimiento para relacionar aquel
signo con determinado objeto o producto, situacion que no ocurre en el presente
caso, dado que el denominativo hace relacion directa al tipo de servicio que se
pretende comercializar, por ende, carece de aptitud distintiva al estar conformada
de términos descriptivos, no siendo de apropiacién exclusiva bajo el esquema del

derecho de exclusividad.
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Respecto a que los vocablos “LIGA” y “BJJ” son elementos fantasiosos, cabe indicar
gue resulta erroneo, ya que en el contexto del resto de los elementos que componen

al signo, su significado es facilmente comprensible para el consumidor.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas,
se declara sin lugar el recurso de apelacion interpuesto contra la resolucién venida

en alzada, la que en este acto se confirma.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el
recurso de apelacion interpuesto por Arnaldo Bonilla Quesada representando a 3-
102-780831 S.R.L., contra la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a las 11:01:24 horas del 3 de diciembre de 2019, la cual se confirma. 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 de este Tribunal, decreto
ejecutivo 35456-J, se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia
de esta resolucidén que se dejaran en los registros que al efecto lleva este Tribunal,

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

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermudez
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Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodriguez Sanchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias
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Firmado digitalmente por )
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDENO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedefio

Fimado digtalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRISICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva
TG. Marcas inadmisibles
NR. 00.60.55
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