TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0880-TRA-PI

Solicitud de inscripcion de marca “lI Go To night The best of nightlife in your city
(Disefio)”

Marco Gallegos Villanea, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5700-2011)

[Subcategoria: Marcas y otros signos]

VOTO No. 710-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con

cincuenta y cinco minutos del veintitrés de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelacion interpuesto por la Licenciada Maria de la Cruz Villanea Villegas,
mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-0695, en su
calidad de Apoderada Especial de MARCO GALLEGOS VILLANEA, mayor, con
domicilio en San José, con cédula de identidad 1-1140-0512, en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos,

treinta y nueve segundos del treinta y uno de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17
de junio de 2011, la Licenciada Maria de la Cruz Villanea Villegas, en la condicién
indicada, solicito el registro de la marca de servicios “lI Go To night, The best of nightlife in
your city (Disefi0)”, que segun indica se traduce al idioma espafiol como “Y0 voy esta noche

lo mejor de la vida nocturna en tu ciudad”, en Clase 39 de la clasificacion internacional, para
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distinguir y proteger “Transporte, embalaje y almacenaje de mercancias, organizacion de

viajes”.

SEGUNDO. Que mediante resolucién de las quince horas, veinticinco minutos, treinta y
nueve segundos del treinta y uno de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad
Industrial rechaza de plano la inscripcion de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de
la Propiedad Industrial el 16 de setiembre de 2011, la Licenciada Maria de la Cruz Villanea
Villegas en la condicion indicada, apel6 la resolucion referida, en razon de lo cual conoce este

Tribunal.

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 indefension de
los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictdndose esta resolucién fuera del plazo legal
toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no cont6 con el Organo Colegiado del 12 de
mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero , y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este
Tribunal no encuentra hechos con tal caracter que resulten de relevancia para la resolucion del

presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y
LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad

Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto resulta engafioso
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y puede causar confusion en el consumidor en cuanto a los servicios que desea proteger en la
clase 39 internacional. Por ello, el signo propuesto transgrede lo dispuesto en el inciso j) del
articulo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado lo cual no es posible su

registro.

Por su parte, la apelante manifiesta que el signo propuesto cumple los requisitos para ser
inscrito, ya que no hay riesgo de confusion respecto de los servicios de embalaje y
almacenamiento que se pretende proteger. Que el examen del signo realizado por el Registro
es errado y el mismo debe analizarse como un todo, sin desmembrarlo en sus elementos. En
razén de lo anterior solicita se acoja el recurso de apelacién y se ordene continuar el tramite de

registro de la marca.

TERCERO. ANALISIS DEL CASO CONCRETO. En primer término, debe esta Autoridad
indicar que, tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, el signo “lI Go To night,
The best of nightlife in your city (Disefio)”, en relacion con los servicios de transporte,
embalaje y almacenaje de mercancias es engafioso, ya que la impresion directa que deja es
que su objeto de proteccion se relaciona con servicios de entretenimiento y vida nocturna, lo
cual, evidentemente producira confusién en el consumidor. En razén de ello, resulta claro que
el signo propuesto es inadmisible por razones intrinsecas por violentar el inciso j) del articulo

7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, el inciso g) de ese mismo articulo, dispone que no registrarse un signo que:
“...0) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se

’

aplica...’

Al concordar dichas normas, se evidencia que una marca es inadmisible por razones
intrinsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva respecto de los

productos o0 servicios que pretenda distinguir o proteger, es decir, cuando respecto de la
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naturaleza especifica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de originalidad,
novedad y especialidad, o cuando pueda causar engafio o confusion respecto de su naturaleza,
cualidades, modo de fabricacién, o cualquier otra caracteristica. ES por esto que este requisito
de la distintividad, obliga que la marca, en si misma, logre forzar la atencion respecto de su
objeto de proteccion y permita que el pablico consumidor lo distinga e individualice de otros
signos, utilizados por los competidores para productos o servicios de igual naturaleza. De la
normativa transcrita resulta claro para este Tribunal, que la marca propuesta no puede ser

objeto de registracion, porque carece de la distintividad suficiente para ello.

Asi las cosas, lo procedente es confirmar la resolucién que rechazo el registro solicitado, pero
por violentar tanto el inciso j) , tal como afirma el a quo, y agrega esta Autoridad, el inciso g),
del mismo articulo 7 de la Ley de cita y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de
apelacion presentado por la Licenciada Maria de la Cruz Villanea Villegas, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco

minutos, treinta y nueve segundos del treinta y uno de agosto de dos mil once.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, que es Ley No.
8039 y 29 del Reglamento Orgéanico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es
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 expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de

Apelacion interpuesto por la Licenciada Maria de la Cruz Villanea Villegas, representando a

Marco Gallegos Villanea, en contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad
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Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, treinta y nueve segundos del treinta y uno
de agosto de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo “I
GO TO NIGHT THE BEST OF NIGHTLIFE IN YOUR CITY (DISENO)”. 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 Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

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

Marca Engafiosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55
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