TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0951-TRA-PI

Solicitud de registro de marca multiclase “WIFIMAS”

LET’S GOWEX, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 4087-2011)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 707-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las ocho horas con cuarenta

minutos del veintitrés de agosto de dos mil doce.

Recurso de apelacion planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacon, mayor, abogada,
vecina de San Jose, con cédula de identidad 1-679-960, en su condicién de apoderada especial
de la empresa LET’S GOWEX, S.A., una sociedad organizada y existente bajo las leyes de
Espafia, en contra la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once

horas, siete minutos, cuarenta y siete segundos del seis de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05
de mayo de 2011, la Licenciada Marianella Arias Chacdn, en la representacion indicada
solicitd la inscripcion en las Clases 35, 38 y 42 de la Nomenclatura Internacional, de la marca
de servicios “WIFImas (Disefio)”, para proteger Yy distinguir en Clase 35 “Agencias de
publicidad, alquiler de espacios publicitarios, alquiler de maquinas y aparatos de oficina,
alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicacion, analisis del precio de costo,

busqueda de informacién en archivos informaticos para terceros, busqueda de mercados,
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busqueda de patrocinadores, busquedas de negocios, compilacion de datos en bases de datos
informaticas, consultoria en organizacion y direccion de negocios, correo publicitario,
difusion de anuncios publicitarios, distribucion de material publicitario [folletos, prospectos,
impresos, muestras], estudio de mercados, gestion comercial de licencias de productos y
servicios para terceros, gestion de archivos informéticos, informacion y asesoramiento
comerciales al consumidor, informacion sobre negocios, organizacion de exposiciones con
fines comerciales o publicitarios, ferias (organizacién de -) con fines comerciales o
publicitarios, presentacién de productos en cualquier medio de comunicacion para su venta al
por menor, publicidad, publicidad a través de una red informética, publicidad callejera,
publicidad exterior, publicidad por correo directo, publicidad por correspondencia,
recopilacién de estadisticas, periddicos (servicios de abono a -) para terceros, composicion de
pagina con fines publicitarios (servicios de-), comparacion de precios (servicios de -),
comunicados de prensa (servicios de -), modelos (servicios de -) para publicidad o promocion
de ventas, suscripcion a servicios de telecomunicaciones para terceros” , en Clase 38
“Telecomunicaciones” y en Clase 42 “Actualizacién de software, alojamiento de sitios
informéticos [sitios web], alquiler de ordenadores, alquiler de servidores web, alquiler de
software, analisis de sistemas informéticos, consultoria en ahorro de energia, consultoria en
hardware, ordenadores (consultoria en materia de -), consultoria en software, conversion de
datos y programas informaticos, excepto conversion fisica, creacion y mantenimiento de sitos
web para terceros, disefio de sistemas informaticos, duplicacién de programas informaticos,
planos (elaboracion de -) [construccion], estudio de proyectos técnicos, instalacion de
software, investigacién y desarrollo de nuevos productos para terceros, mantenimiento de
software, programacion de ordenadores, provision de motores de busqueda para Internet,
recuperacion de bases de datos, recuperacion de datos informaticos, antivirus (servicios de

proteccion -) [informatica], ingenieros (trabajos de -) [peritajes] .
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SEGUNDO. Que mediante resolucion de las once horas, siete minutos, cuarenta y siete
segundos del seis de setiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvio

el rechazo de plano de la marca propuesta.

TERCERO. Que inconforme con la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad
Industrial, mediante escrito presentado el 14 de setiembre de dos mil once, la Licenciada Arias
Chacon, en la condicion indicada, presento recursos de revocatoria con apelacion en subsidio

y dado que fue admitido el de apelacién, conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la substanciacién del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y
no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensién de
los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion fuera del plazo legal
toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no conté con el Organo Colegiado del 12 de
mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No

existen de interés para la resolucion de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO A QUO Y LOS
ALEGATOS DEL RECURRENTE. En la resolucion impugnada el Registro de la Propiedad
Industrial deniega la inscripcion solicitada por considerar que el signo propuesto contiene
palabras genéricas, de uso comun, que han llegado a ser habituales en el lenguaje corriente,
dado que su elemento denominativo “WIFI” graba directamente en la mente del consumidor la
idea directa de los servicios ofrecidos, en este caso aquellos relacionados con redes

inalambricas o redes informaticas de banda ancha, también llamada WLAN (red inaldmbrica)
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referida a una de las tecnologias de comunicacién inaldmbrica mediante ondas mas utilizada
hoy en dia, dado lo cual esta designacion es incapaz de distinguirlos con los de similar
naturaleza que pueda ofrecer otra empresa en el mercado. Por ello resulta carente de la
distintividad necesaria para ser susceptible de proteccion registral, al ser inadmisible por
razones intrinsecas por cuanto transgrede los incisos c), g) y j) del articulo 7 de la Ley de

Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, inconforme con lo resuelto, la representacion de la empresa solicitante alega que
el Registro no realiz6 el anélisis del signo solicitado como un todo, sino que justifica su
rechazo en el elemento WIFI, a pesar de reconocer gque éste se encuentra unido a otra palabra,
no la considera como parte del distintivo. Adiciona a lo anterior que, segun se define en

(es.wikipedia.org/wiki/ Wi-Fi) ese término realmente “..es una marca de la Wi-Fi Alliance

(anteriormente WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la organizacion comercial
que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los estdndares 802.11 relacionados a
redes inaldmbricas de area local. (...), la WECA contrat6 a una empresa de publicidad para
que le diera un nombre a su estandar; de tal manera que fuera facil de identificar y
recordar...” y no; como afirma el Registro a quo, una tecnologia de comunicacion. Asimismo
manifiesta que, de la misma fuente en que fundamenta su rechazo el quo, sea, la pagina de

internet (www.aulaclic.es/articulos/wifi.html) se confirma que “Wifi” no es una abreviatura de

Wireless Fidelity sino un nombre comercial.

Agrega que, el hecho de gozar una empresa de reconocimiento y prestigio obviamente otorga
distintividad al signo que pretende, especialmente en este caso que el mismo se compone en su
parte integral del logo que ha identificado a su representada a lo largo de los afios. Afirma que
hay registros recientes, de otras empresas, que contienen el término WIFI (Nos. 207113 y
210187). Por estas razones solicita sea revocada la resolucién que recurre y se ordene continuar

con el tramite de la marca propuesta.
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TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD
DEL SIGNO MARCARIO PROPUESTO. La distintividad es una particularidad de todo
signo marcario, representa su funcion esencial, toda vez que su mision estd dirigida a
distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda

identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Las objeciones a la inscripcion por motivos intrinsecos derivan de la relacion existente entre la
marca y el producto que se pretende proteger. [Estos motivos intrinsecos, se encuentran
contenidos en el articulo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan:

“Articulo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No podra ser registrado
COmMO marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

c) Exclusivamente un signo o una indicacion que, en el lenguaje corriente o la usanza
comercial del pais, sea una designacion comun o usual del producto o servicio de que
se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se
aplica.

()

j) Pueda causar engafio o confusién sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la
aptitud para el empleo o el consumo, (...) 0 alguna otra caracteristica del producto o
servicio de que se trata. ”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisible por razones intrinsecas, cuando
pueda llevar a engafio o confusion respecto de las caracteristicas del objeto a proteger. De la
misma forma, en aquellos casos que esté constituida por términos que resulten de uso comun
para los productos o servicios. Asimismo, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud
distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando
respecto de la naturaleza especifica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de
originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que el requisito de la distintividad,

obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada sintesis de LABORDE: “(...)
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suficientemente original para forzar la atencion (especial) y diferente de aquellas empleadas
por los competidores (novedosa)” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas,
LexisNexis — Abeledo Perrot, 42 edicion, Buenos Aires, 2002, p.108).

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se
debe determinar en funcién de su aplicacion a éstos, de manera tal que cuanto mas genérico sea
el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo sera. Es asi que, de la normativa
transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registracion, si no goza de la

condicion de distintividad suficiente respecto de su objeto de proteccion.

El apelante funda sus alegatos en la informacidn obtenida de la “Enciclopedia de contenido

libre Wikipedia” (es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi), manifestando que “WIFI” no es una

abreviatura de Wireless Fidelity (equivante a Hi-Fi o High Fidelity), sino un nombre

comercial de la empresa Wi-Fi Alliance, que antes se denominaba WECA (Wireless Ethernet
Compatibility Alliance), una empresa cuyo objeto es probar y certificar que los equipos

cumplen con ciertos estandares relacionados a redes inalambricas de éarea local.

Consultada por esta Autoridad esa misma fuente, se ha obtenido la siguiente informacién:

“..Wi-Fi (/lwarfai/; en algunos paises hispanoparlantes /wrfi/) es un mecanismo de conexion
de dispositivos electrénicos de forma inalambrica. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi,
tales como: un ordenador personal, una consola de videojuegos, un smartphone o un
reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de

red inalambrica. Dicho punto de acceso (0 hotspot) tiene un alcance de unos 20 metros (65

pies) en interiores y al aire libre una distancia mayor. Pueden cubrir grandes areas la
superposicion de maltiples puntos de acceso. (...)

Historia

Esta nueva tecnologia surgié por la necesidad de establecer un mecanismo de conexién

inalambrica que fuese compatible entre los distintos dispositivos. Buscando esa
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compatibilidad fue que en 1999 las empresas 3com, Airones, Intersil, Lucent Technologies,

Nokia y Symbol Technologies se reunieron para crear la Wireless Ethernet Compatibility

Alliance WECA, actualmente llamada Wi-Fi Alliance. El objetivo de la misma fue designar
una marca que permitiese fomentar mas facilmente la tecnologia inaldmbrica y asegurar la

compatibilidad de equipos...” (suplida la negrita)

De lo anterior, verifica esta Autoridad que, tanto de los alegatos del propio recurrente, como de
la misma fuente por él citada, resulta claro que el término WIFI es una marca extranjera, de la
empresa denominada Wi-Fi Alliance, signo que se asocia a un mecanismo de conexion de
dispositivos electronicos, tales como computadores personales, consolas de videojuegos,
smartphones o reproductores de audio digital, que les permite conectarse a Internet a través de
un punto de acceso de red inalambrica. Y por ello no resulta atendible su alegato en este

sentido.

Asimismo, no puede ser admitido su segundo alegato por cuanto, el reconocimiento y
prestigio que tenga una empresa en modo alguno se transfiere en forma automatica a los
signos marcarios que ostente o que pretenda inscribir y tampoco les otorga distintividad,
independientemente de que se utilice el mismo logo que identifica la empresa. Igualmente, no
resulta de recibo su manifestacion en sentido que debe concederse la inscripcion solicitada en
vista de que existen registros recientes de signos marcarios de otras empresas que contienen el
término WIFI, dado que las valoraciones realizadas y las conclusiones a que haya llegado la
Autoridad Registral en otros expedientes y bajo otros cuadros facticos, corresponden a aspectos
que no pueden ser apreciados en este caso, ya que el analisis actual debe circunscribirse al

contenido del expediente bajo estudio.

Asi las cosas, una vez analizado el expediente venido en Alzada, es evidente para este Tribunal
que cuando el consumidor escuche y vea la marca “WIFIMAS”, en forma inmediata le dar4 la

idea de que se trata de un producto o servicio que le permitira conectarse a una red inalambrica
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y por ello deben ser rechazados los agravios de la parte apelante, resultando improcedente por
no existir motivo alguno para resolver en forma distinta a como lo hizo el Registro a quo, ya
que el signo solicitado es una designacién comun y usual de servicios a proteger, Yy consiste
Unicamente en una descripcion de alguna caracteristica que podria o no tener lo ofrecido y por
ello carece de la distintividad necesaria para ser autorizado el registro del signo propuesto, ya
que, en relacion con su objeto de proteccidn, transgrede lo dispuesto en los incisos ¢), 9) Y j)

del articulo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las indicadas razones, considera esta Autoridad de Alzada se declara sin lugar el recurso
presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacon, en representacion de la empresa
LET'S GOWEX, S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial a las once horas, siete minutos, cuarenta y siete segundos del seis de setiembre de

dos mil once, la cual se confirma.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y
29 del Reglamento Orgéanico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto
Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara sin lugar el recurso de
apelacién presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacon, en representacion de la
empresa LET'S GOWEX, S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cuarenta y siete segundos del seis de
setiembre de dos mil once, la cual se confirma, denegando el registro del signo “WIFIMAS

(DISENO)” solicitado por la recurrente. Se da por agotada la via administrativa. Previa
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constancia y copia de esta resoluciéon que se dejaran en los registros que al efecto lleva este

Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen. NOTIFIQUESE.-

Norma Urefia Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattya Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55
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