TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0895-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo WIRELESS SMART CITIES (disefio)
Let’s Gowex S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4088-2011)

Marcas y otros Signos

VOTO N°0761-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas

cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la Licenciada Marianella Arias
Chacon, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad nimero uno-
seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, representando a la empresa Let’s Gowex
S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de Espafia, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiun

minutos, cincuenta segundos del seis de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de mayo de dos mil once, la Licenciada Arias Chacén,
representando a la empresa Let’s Gowex S.A., solicito se inscriba como marca de servicios el

signo
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~ WIRELESS
Smart Cities!

en la clase 35 de la nomenclatura internacional, para distinguir 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 informéaticos para terceros, bldsqueda de mercados, busqueda de
patrocinadores, busquedas de negocios, compilacion de datos en bases de datos informaticas,
consultoria en organizacién y direccion de negocios, correo publicitario, difusién 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 informaticos, informacion y asesoramiento comerciales al consumidor,
informacion sobre negocios, organizacion de exposiciones con fines comerciales o
publicitarios, ferias (organizacion de-) con fines comerciales o publicitarios, presentacion de
productos en cualquier medio de comunicacién para su venta al por menor, publicidad,
publicidad por correo directo, publicidad por correspondencia, recopilacion de estadisticas,
periddicos (servicios de abono a-) para terceros, composicion de pagina con fines publicitarios
(servicios de-), comparacion de precios (servicios de-), comunicacién de prensa (servicios de-
), modelos (servicios de-) para publicidad o promocién de ventas, suscripcidn a servicios de
telecomunicaciones para terceros; en la clase 38 para distinguir telecomunicaciones; y en la
clase 42 para distinguir actualizacion de software, alojamiento de sitios informaticos (sitios
web), alquiler de ordenadores, alquiler de servidores web, alquiler de software, analisis de

sistemas informaticos, consultoria en ahorro de energia, consultoria en hardware, ordenadores
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(consultoria en materia de-), consultoria en software, conversion de datos y programas
informaticos, excepto conversion fisica, creacion y mantenimiento de sitios web para terceros,
disefio de sistemas informaticos, duplicacion de programas informaticos, planos (elaboracion
de-) (construccion), estudio de proyectos técnicos, instalacién de software, investigacion y
desarrollo de nuevos productos para terceros, mantenimiento de software, programacion de
ordenadores, provision de motores de bldsqueda para internet, recuperacion de bases de datos,
recuperacion de datos informaticos, antivirus (servicios de proteccion-) (informatica),

ingenieros (trabajos de-) (peritajes).

SEGUNDO. Que por resolucion de las once horas, veintiin minutos, cincuenta segundos del
seis de setiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvié rechazar el

registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha trece de setiembre de dos mil once, la representacion de la

empresa solicitante planteo recurso de apelacion contra de la resolucidn final antes indicada.

CUARTO. Que a la substanciacion 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, o a la invalidez de lo actuado, dictandose esta resolucion fuera
del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contd con su Organo

Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suarez Baltodano; y

CONSIDERANDO
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PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el
presente un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no

probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de
la Propiedad Industrial, determinando que el signo realiza una atribucién de caracteristicas que
pueden devenir en el engafio al consumidor, rechaza la solicitud de inscripcion. Por su parte la
representacion de la empresa apelante alega que no se hizo un analisis del conjunto propuesto,
el cual es registrable, y que recientemente se han otorgado marcas que incluyen a la palabra
WIRELESS.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera
este Tribunal que ha de confirmarse la resolucion venida en alzada, ya que el signo tal y como
es solicitado resulta ser inelegible para conformar parte del elenco de derechos marcarios
otorgados por el Estado costarricense.  WIRELESS se refiere a una caracteristica que
significa inaldmbrico, lo cual es un medio para dar un servicio, siendo que el término aparece
resaltado y como elemento central del signo propuesto, asi, el consumidor, cuando se refiera al
servicio, tenderd a hacerlo usando wireless, que es el elemento denominativo central de la
marca, el cual presenta falta de aptitud distintiva por referirse a una caracteristica y no es
apropiable en perjuicio de otros competidores, de conformidad con lo establecido en el
articulo 7 d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de
Marcas). Asimismo, el simbolo de la mano con el dedo pulgar hacia arriba significa bueno o
aprobado, es de caracter universal, y en dicho sentido también se refiere a cualidades.
Entonces, al estar referidos los elementos centrales de la marca a la indicacion de cualidades
genera un problema de falta de aptitud distintiva, buscan apropiarse de términos genéricos que
generarian un problema de competencia desleal y que ademas carecen de aptitud distintiva.
Por otro lado, y las palabras SMART CITIES aparecen demasiado pequefias en el conjunto

propuesto, por lo tanto el elemento que resalta frente al consumidor es WIRELESS. Otro
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elemento para rechazar la inscripcion de la marca es que el signo WIRELESS puede devenir
en engafoso, ya que los servicios no indican que vayan a ser brindados exclusivamente de
forma inalambrica, y respecto de algunos de ellos resulta imposible que sean brindados de ésta
forma, como agencias de publicidad, alquiler de espacios publicitarios, alquiler de maquinas y
de aparatos de oficina, alquiler de tiempo publicitario y otros, con lo cual se genera un riesgo
de engafo violentando ademas el articulo 7 j) de la Ley de Marcas. Por ello es que aun
aplicando una vision de conjunto sobre el signo propuesto éste resulta inelegible para registro,
y los otorgamientos traidos a colacion por la apelante no tienen la fuerza para provocar el
registro solicitado, ya que cada solicitud se analiza de acuerdo a su especifico marco de

calificacion registral.

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, N° 8039, y 29
del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°

35456-J, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelacién
interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacon representando a la empresa Let’s
Gowex S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las
once horas, veintiun minutos, cincuenta segundos del seis de setiembre de dos mil once, la que

en este acto se confirma para que se deniegue la inscripcion como marca del signo

~_WIRELESS
en las clases 35, 38 y 42 de la nomenclatura internacional. Se da por
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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

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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DESCRIPTORES

MARCA ENGANOSA
UP: MARCA CONFUSA
SIGNO CONFUSO
TG: MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.29
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