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RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0137-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de la marca de comercio: “NUEVOS TIEMPOS (DISENO)”
GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.-2012-10531)

[Subcategoria: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1141-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con diez

minutos del veintiuno de noviembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelacién interpuesto por la Licenciada Rafaela Solano
Granados, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad numero 1-0679-0904, en su
condicion de Apoderada Especial de la empresa GTECH GLOBAL SERVICES
CORPORATION, LTD., sociedad organizada y existente bajo las leyes de la Republica de
Chipre, domiciliada en Calle 27, Avenida Gregory Afxentiou 6021 Larnaca, Republica de
Chipre, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho
horas con cuarenta minutos y cincuenta y dos segundos del veintitrés de enero del dos mil
trece.
RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el
cinco noviembre del dos mil doce, el sefior Juan Pablo Chadid Crovetto, mayor, casado una
vez, ingeniero civil industrial, vecino de Escazu, en su condicion de Apoderado Generalisimo
sin limite de suma de la empresa GTECH Global Sevices Corporation, Ltd., solicit al
Registro de la Propiedad Industrial la inscripcion de la marca de comercio “NUEVOS

TIEMPOS (DISENO)”, en clase 28 de la Clasificacion Internacional de Niza, para proteger y
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distinguir: “Juegos de loteria y apuestas en todas sus presentaciones para rascar y raspar,
apuestas deportivas, juegos de casinos, cartones de bingo, y cartas de juego, todos los

anteriores juegos de mesa de fantasia”.

SEGUNDO. Que mediante resolucion dictada a las 15:38:35 horas del 9 de noviembre de
2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetd a la referida solicitud marcaria, que el
signo solicitado estd compuesto por el término Tiempos, el cual constituye la designacion
usual o comun en cuanto al juego de la loteria y asi lo reconoce el consumidor promedio, por

lo que transgrede el articulo 7 incisos c), g) y j) de la Ley de Marcas.

TERCERO. Que mediante resolucion dictada a las ocho horas con cuarenta minutos y
cincuenta y dos segundos del veintitrés de enero del dos mil trece, el Registro de la Propiedad
Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO / Con base en las razones

expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada. (...) .

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la
Propiedad Industrial el 30 de enero de 2013, la Licenciada Rafaela Solano Granados, en
representacion de la empresa GTECH Global Services Corporation, Ltd., apelo la

resolucion referida, expresando agravios.

QUINTO. Que a la substanciacién del recurso 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictandose esta resolucion fuera del
plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contd con el Organo
Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suarez Baltodano. y,
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CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con

tal caracter el siguiente:

UNICO: Que mediante escritura publica No. 109 del 09 de julio de 2013 se suscribio la
cesion de las marcas y nombres comerciales entre la sociedad GTECH GLOBAL
SERVICES CORPORATION, LTD., incluyéndose la marca que nos ocupa a favor de la
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE. (Ver certificacion folios 186 a 187

del expediente)

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no

hay hechos de interés para la resolucion de este asunto que tengan el caracter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL
APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el Organo a quo rechaz6 la inscripcion de la
marca de comercio “TIEMPOS (DISENO)” solicitada por la empresa GTECH GLOBAL
SERVICES CORPORATION, LTD., en razon de considerarla una marca inadmisible por
razones intrinsecas, ya que incurre en las prohibiciones del articulo 7 incisos ¢) y g) de la Ley
de Marcas. Considera que el término TIEMPOS relacionado con la lista de productos
pretendida, el consumidor identifica inmediatamente un giro especifico, loteria y juegos
careciendo el signo de distintividad, ademéas de que puede causar engafio o confusion en

cuanto a los demas servicios que no sean de loteria.

Por su parte, la sociedad recurrente por medio de su mandante indicd que su representada

mediante escritura publica No. 109 del 09 de julio de 2013, suscribié la cesion de las marcas y
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nombres comerciales entre la sociedad GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION,
LTD., incluyéndo la marca que nos ocupa a favor de la JUNTA DE PROTECCION
SOCIAL DE SAN JOSE. Que dicho documento fue presentado al Registro, quedando la
solicitud de inscripcion de la marca que ahora nos ocupa a nombre de la JUNTA DE
PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE, (ver folio 186), y asi se demuestra en autos, por
lo que al ser ésta la actual titular de la marca en cuestion, no podria existir ninguna objecion
por parte de este Registro para continuar con el trdmite de la marca de comercio “NUEVOS
TIEMPOS (DISENO)”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El registro rechaza la inscripcion de la marca “NUEVOS
TIEMPOS (DISENO)” basado en el argumento que la misma no es distintiva porque
manifiesta en forma directa la naturaleza de los productos a proteger. Que dicha marca resulta
ser genérica y de uso comun e inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es
posible su registro, todo de conformidad con el articulo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y

Otros Signos Distintivos.

Esta decisién no es avalada por este Tribunal. Desde la Optica de las formalidades intrinsecas,
no encuentra esta Instancia que la denominacion “Nuevos Tiempos™ para distinguir “juegos
de loteria y apuestas en todas sus presentaciones para rascar y raspar, apuestas deportivas,
juegos de casinos, cartones de bingo y cartas de juego, todos los anteriores juegos de mesa de
fantasia”, sea de uso comun y por ende no tenga la suficiente aptitud distintiva respecto del

producto al cual se aplica. El signo propuesto respecto a lo protegido resulta ser arbitrario.

Las palabras que se usan para conformar signos distintivos pueden tener un significado, pero
lo que importara a efectos de la calificacién que debe de superar el signo para poder
convertirse en una marca registrada, sera la relacion que exista entre el significado de la

palabra utilizada respecto de los productos que se pretenden hacer distinguir con ella. Asi,

Voto No. 1141-2013 Pagina - 4 -



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

establecida dicha relacién, se puede predicar que una palabra respecto de un producto puede
resultar, por ejemplo, descriptiva de sus caracteristicas, o el nombre del producto, o puede
inducir en engafio al consumidor, situaciones que impiden su registro, articulo 7 de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos; pero también de dicha confrontacion puede resultar que la
palabra respecto del producto resulte evocativa, sea que sin referirse directamente al producto
evoca en el consumidor su naturaleza o caracteristicas, o bien puede resultar arbitraria, sea
aquellas que teniendo un significado concreto, son aplicadas a productos o servicios que no

tienen nada que ver con ese contenido semantico.

En el presente caso, encuentra este Tribunal que si bien la denominacién “nuevos tiempos”,
incluida en el conjunto del disefio que se pretende registrar es transparente en idioma espafiol,
entendiéndose de ella claramente el término tiempos, su sola introduccion dentro del signo
solicitado no le resta distintividad a la marca, asi como tampoco la convierte en una palabra
de uso comun dentro del comercio en general, puesto que la especificidad con que fue
redactada la lista de los productos que se pretenden distinguir, sean “juegos de loteria y
apuestas en todas sus presentaciones para rascar y raspar, apuestas deportivas, juegos de
casinos, cartones de bingo y cartas de juego, todos los anteriores juegos de mesa de fantasia”,
nos habla de la fuerte especializacion del signo que debera de ir en pro de su registro. Ningun
consumidor al hacer la asociacion signo distintivo-producto, podra confundir la finalidad de
éste pensando que esta destinado a los juegos de azar. Entonces, considera este Tribunal que,
respecto de los productos que se pretenden distinguir, las palabras NUEVOS TIEMPOS
resultan arbitrarias, por no tener relacion directa o indirecta con los productos pretendidos para
su proteccion. Al efecto la doctrina ha indicado respecto a las marcas arbitrarias que éstas:
“(...) no guardan relacion alguna con la naturaleza o las caracteristicas del correspondiente
producto” ( Carlos Ferndndez Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons,
Ediciones Juridicas y Sociales S.A., Madrid, 1° edicién 2001, pagina 209). Asimismo, este
Tribunal ya ha emitido criterio respecto a las marcas arbitrarias. Véase los votos 0159-2006,
0160-2006, 0076-2008, 0212-2011 y 0246-2011.
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Ademas, la practica de juegos de azar y la realizacion de rifas y loterias es una competencia
asignada a la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE, teniendo la
exclusividad de la venta y comercializacion de todas las loterias, tanto las pre impresas como
las electronicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video - loterias y otros productos de
azar, en el territorio nacional, a excepcidn de los casinos, asi como la realizacion de todo tipo
de rifas. Ello se desprende del articulo 2 de la Ley No. 8718 de 17 de febrero de 2009,
“Autorizacion para el cambio de nombre de la Junta de Proteccion Social y
Establecimiento de la distribucion de rentas de las loterias nacionales.” En este caso, el
signo que se analiza fue cedido ala JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE.
Ello elimina cualquier situacion de confusién que pudo haberse generado, al haber sido
solicitada la marca originariamente por un tercero que conforme al numeral citado, carecia de

legitimacion para ello.

Bajo ese concepto, el signo se considera suficientemente distintivo y capaz de ser
individualizado y diferenciado por el consumidor de entre otros que se encuentren en el
mercado. Siendo el signo propuesto distintivo y ademas no colisionar con el inscrito cuyo
titular es la Junta de Proteccién Social, ya que los derechos de esta solicitud fueron cedidos a
esta Gltima institucion, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelacion interpuesto
por la Licenciada Rafaela Solano Granados, recurso sostenido ademas por la representante
de la Junta de Proteccion Social, como nuevo titular de esa solicitud, y que corresponde a la
misma sefiora Rafaela Solano Granados, en contra de la resolucion dictada por el Registro de
Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta minutos y cincuenta y dos segundos del
veintitrés de enero del dos mil trece, la que en este acto se revoca para ordenar en su lugar la
continuacion del tramite de inscripcion de la marca de comercio solicitada “NUEVOS
NUEVOS TIEMPOS (DISENO)”, a nombre de la Junta de Proteccion Social de San José,

si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.
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QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por
no existir ulterior recurso contra esta resolucion, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.
35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 20009,

se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de
apelacion interpuesto por la Licenciada Rafaela Solano Granados, recurso sostenido ademas
por la representante de la Junta de Proteccion Social, como nuevo titular de esa solicitud, y
que corresponde a la misma sefiora Rafaela Solano Granados, en contra de la resolucion
dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta minutos y
cincuenta y dos segundos del veintitrés de enero del dos mil trece, la que en este acto se
revoca, para ordenar en su lugar la continuacion del trdmite de inscripcion de la marca de
comercio solicitada “NUEVOS NUEVOS TIEMPOS (DISENO)”, a nombre de la Junta de
Proteccién Social de San José, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo
impidiere. 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 Urena Boza

Pedro Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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FALTA DE INTERES ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS

TG: Inscripcion de la marca
TNR: 00.42.79
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