TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2025-0292-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA: MUSICA PROGRESIVA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-8176

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0046-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose, Costa Rica, a
las nueve horas con cincuenta y dos minutos del cinco de febrero de

dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la
abogada Silvia Maria Salazar Fallas, cedula de identidad 1-O622-
0930, vecina de Heredia, en su condicion de apoderada especial de
la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, con cedula de persona juridica 4-
000-042149-36, domiciliada en Ciudad Universitaria Rodrigo
Facio, San Pedro de Montes de Oca, en contra de la resolucion final
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:35:33
horas del 22 de abril de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermudez
CONSIDERANDO
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de agosto de 2024

la abogada Silvia Maria Salazar Fallas, en la condicion indi
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solicito la inscripcion de la marca de servicios MUSICA PROGRESIVA
para proteger y distinguir en clase 38: telecomunicaciones; servicios
de transporte de senales a traves de redes de telecomunicaciones;
servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de
radiodifusion sonora o televisiva; servicios de transmision, emision y/o
recepcion de signos, senales, escritos, datos, imdagenes, sonidos o
informacion de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas
radioelectricas, medios Opticos u otros sistemas electromagneticos;
servicios de red inaldmbrica digital; servicios de Internet; servicios de
voz sobre Internet; servicios de red privadas virtuales; servicios de
acceso internacional a Internet; servicios de redes digitales de accesos
integrados; servicios de videoconferencias; servicios de television
abierta o por suscripcion; servicios de transmision, emision y difusion
de programas de television; servicios de transmision, emision vy
difusion de programas de television via satelite; servicios de
transmision, emision y difusion de programas de television que
permiten al usuario personalizar el horario de transmision; y en clase
41: educacion; capacitacion; entretenimiento; actividades deportivas y
culturales; servicios de produccion de programas de television
culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales; servicios de
produccion de programas de television en directo y diferido; servicios
de produccion de programas de television abierta o por suscripcion;

servicios de educacion, informacion y esparcimiento via Internet.

Luego del andlisis correspondiente, mediante resolucion dictada a las
10:35:33 horas del 22 de abril de 2025, el Registro de la Propiedad
Intelectual denego parcialmente la inscripcion solicitada, por razones
intrinsecas, para los siguientes servicios en clase 38: servicios de
television abierta o por suscripcion; y en clase 41: servicios d

produccion de programas de television musicales; servicio
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produccion de programas de television en directo y diferido; servicios

de produccion de programas de television abierta o por suscripcion;
de conformidad con el articulo 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas y
otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas). Ademads, dispuso
continuar con el correspondiente tramite para los restantes servicios

en las clases 38 y 41.

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la UNIVERSIDAD DE

COSTA RICA apelo y en sus agravios indico lo siguiente:

1. La resolucion denegatoria indica que se tiene por acreditada la
representacion de la senora Ana Cecilia Castro Calzada, pero la Unica
representacion autorizada es la de la apelante; esto pareciera un error
material, pero hace dudar de que se haya hecho un andlisis sobre la
posibilidad de registrar el signo solicitado atendiendo a los detalles

propios del caso concreto.

2. La mera existencia de un significado lexico o cultural de las
palabras que integran un signo no lo hace automdadticamente carente
de distintividad como erroneamente interpreta el Registro. La frase
MUSICA PROGRESIVA no es una marca descriptiva de los servicios
que se pretende proteger. La marca posee un cardcter evocativo que
le permite acceder a su inscripcion por cuanto no menciona que los
servicios pretendidos estéen relacionados con musica progresiva.
“MuUsica Progresiva” no describe ni el formato, ni la tecnologia, ni las
caracteristicas tecnicas o funcionales de los servicios de produccion o

transmision televisiva.

3. El Registro incurre en una contradiccion conceptual al exigir, po

un lado, que se limite la marca a servicios estrictamente relacio
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con musica progresiva para evitar el engafo (articulo 7.j), y al mismo
tiempo, sostener que esa misma asociacion refuerza su falta de

distintividad (articulo 7.9g).

4. E| Registro senald que la marca propuesta es enganosa pero su
argumento se fundamenta en puras suposiciones, como lo es asumir
que con el signo pretendido el consumidor podrda pensar que los
servicios brindados guardan relacion con la musica progresiva; no se
logra demostrar que la marca comunique informacion falsa o erronea

en relacion con los servicios pretendidos.

B. El Registro determind de manera errada que el signo pretendido
MUSICA PROGRESIVA, no se considera una marca arbitraria, debido
a que esta refiere directamente a que los servicios se encuentran
relacionados con este genero musical, esa afirmacion no tiene nocion
sobre el concepto juridico de marca arbitraria, ni de los criterios dados
por la doctrina, jurisprudencia administrativa nacional y regional;
ademds, la marca solicitada pese a que puede evocar una tematica
cultural o artistica, no describe el formato del programa, no indica su
estructura tecnica, ni define su plataforma de transmision o
caracteristicas funcionales, razon por la cual el vinculo entre el signo
y el servicio no es directo ni necesario, lo cual viene a reafirmar la

naturaleza arbitraria de la marca pretendida.

6. La marca solicitada MUSICA PROGRESIVA, es un signo que goza
de la suficiente distintividad para acceder a su inscripcion, conforme a

los supuestos establecidos en la Ley de marcas.

Finalmente, solicitd que se revoque la resolucion recurrida y s

continle con el tradmite de inscripcidon de la marca en los ser
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restantes.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO
PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de esta naturaleza por

tratarse de un asunto de puro derecho.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto
administrativo de primera instancia, este Tribunal observa que en el
considerando tercero de la resolucion apelada, en lo relativo a los
hechos probados y especificamente en el apartado de representacion,
se consigno de manera errada a la senora Ana Cecilia Castro Calzada,
como apoderada especial de la empresa ANKH & RODERICK S.A.S.,
lo cual se configura como un error material que no afecta el debido
proceso, por cuanto consta en el expediente que esa representacion
es ajena a la relacion procesal del presente procedimiento; en Lo
demads, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que

causen nulidades, invalidez o indefensidon que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LAS
CAUSALES INTRINSECAS DEL REGISTRO MARCARIO. La marca es
un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de
otros, por lo que su cardcter distintivo debe determinarse respecto de
su aplicacion al objeto de proteccion. Esta particularidad es su funcion
esencial porque su Mmision es hacer posible que el consumidor pueda

diferenciar y con ello ejercer su derecho de eleccion en el mercado.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad
el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos
(intrinsecos y extrinsecos) de la solicitud del signo propuesto

determinar que no se encuentre comprendido en las causales-q
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impiden su registro, comprendidas en los articulos 7y 8 de la Ley de

marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para
identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a
producir eventualmente un riesgo de confusion a los consumidores o

bien de asociacion empresarial.

Para el caso en estudio es necesario hacer referencia a las objeciones
a la inscripcidon por motivos intrinsecos, que derivan de la relacion
existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende
proteger. Estos motivos intrinsecos que impiden el registro marcario
se encuentran contenidos en el articulo 7 de la citada ley, dentro de
los cuales interesa mencionar los incisos siguientes:

Articulo 7. Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No

podrd ser registrado como marca un signo que consista en

alguno de los siguientes:

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o

servicio al cual se aplica.

[...]

j) Pueda causar engafo o confusidon sobre la procedencia

geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las cualidades,

la aptitud para elempleo o el consumo, la cantidad o alguna otra

caracteristica del producto o servicio de que se trata.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisible por razones
intrinsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud
distintiva y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad
y especialidad, o bien que desde la perspectiva del consumidor pued

provocar confusion o engano respecto de las caracteristi
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naturaleza o procedencia de los productos o servicios, lo que podria

inducir a falsas asociaciones en los consumidores.

En este sentido, las marcas se protegen porque resulta necesario
brindar a los consumidores una orientacion que les facilite examinar
las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos
0 servicios de una misma categoria o naturaleza, identificdndolos en
atencion a su origen, calidad o prestigio, lo que permite al consumidor
seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentiva a
su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar

satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Tal como se menciono, la distintividad es una caracteristica esencial
intrinseca que debe poseer todo signo marcario, la cual permite al
consumidor poder ejercer su derecho de eleccion de unos productos o
servicios en relacion con otros similares que esten a su disposicion en
el mercado, con el fin de evitar que pueda presentarse alguna
confusion al respecto. En relacion con este tema, el tratadista Diego
Chijane, ha indicado:
La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos:
como requisito intrinseco o extrinseco. Como requisito
intrinseco, implica que el signo en si mismo considerado, ha de
poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente
a otros. Asi, no poseerd distintividod cuando presente una
estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal
puede individualizar aquello que no resulte recordable para el
publico consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco
existird distintividad intrinseca cuando el signo se confunda con
la propia designacion del producto o sus cualidades, es decir

cuando sea genérico, descriptivo o de uso comun [...] (Chijj
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D. (2007). Derecho de Marcas. Buenos Aires, Argentina:

Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Partiendo de lo expuesto, es importante senalar que la apelante
dentro de sus agravios manifesté que la frase MUSICA PROGRESIVA
gue conforma la marca pretendida, posee un cardcter evocativo y una

naturaleza arbitraria con relacion a los servicios solicitados.

Ahora bien, con relacion a las marcas evocativas este Tribunal se ha
pronunciado de forma reiterada para delimitar su alcance y grado
distintividad, entre otros precedentes el voto O094-2016 establecio
gue las marcas evocativas son aquellas en las que, aungue se brinda
al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o caracteristica
del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren

exactamente a la cualidad comun y generica de tal producto o servicio.

La caracteristica primordial de este tipo de signos es que el
consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar
el concepto del signo, o para llegar a determinar informacion respecto
del genero, cualidades o condicion del producto o servicio que el signo

identifica.

Por otra parte, con respecto a la marca arbitraria, es importante
destacar lo que el Mdster Ernesto Gutiérrez B, ha senalado:
[...] Es calificado como sigho arbitrario aquel signo de uso
comun, pero cuyo signhificado no presenta relacion alguna con
los productos y servicios que se pretenden distinguir por su
medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo
concreto, en virtud de la falta de relacion de eéste con lo

productos o servicios que se pretende distinguir, aquel
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capaz de derivar ningun significado especifico”. (Gutiérrez B,

Ernesto. (2015). ¢Cudndo es distintiva una marca?, Revista

IVSTITIA. 169-170), pp. 40 y 41).

En atencion a lo anterior, el Tribunal difiere del criterio dado por el
Registro al denegar parcialmente la solicitud de la marca propuesta
para los servicios en clase 38: servicios de television abierta o por
suscripcion; y en clase 41: servicios de produccion de programas de
television musicales; servicios de produccion de programas de
television en directo y diferido; servicios de produccion de programas
de television abierta o por suscripcion, debido a que del presente

estudio, esta autoridad estima que la marca MUSICA PROGRESIVA,

tal y como ha sido propuesta, se torna evocativa para los servicios

pretendidos en la clase 38: telecomunicaciones; servicios de
transporte de senales a traves de redes de telecomunicaciones;
servicios de telecomunicaciones prestados a traves de redes de
radiodifusion sonora o televisiva; servicios de television abierta o por
suscripcion; servicios de transmision, emision y difusion de programas
de television; servicios de transmision, emision y difusion de
programas de television via satelite; servicios de transmision, emision
y difusion de programas de television que permiten al usuario
personalizar el horario de transmision; y en clase 41: servicios de
produccion de programas de television culturales, deportivos,
educativos, infantiles y musicales; servicios de produccion de
programas de television en directo y diferido; servicios de produccion
de programas de television abierta o por suscripcion; puesto que no
describe o guarda relacion con la naturaleza de lo solicitado, siendo
que el consumidor debe realizar un proceso mental para asociar el
signo con el contenido del género progresivo; por tanto, la marc

cuenta con la distintividad requerida para obtener proteccion regi
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Asimismo, se torna arbitraria en relacion con los servicios de la clase

38: transmision, emision y/o recepcion de signos, senales, escritos,
datos, imdgenes, sonidos o informacion de cualquier naturaleza por
hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios oOpticos u otros
sistemas electromagneéticos; servicios de red inaladmbrica digital;
servicios de Internet; servicios de voz sobre Internet; servicios de red
privadas virtuales; servicios de acceso internacional a Internet;
servicios de redes digitales de accesos integrados; servicios de
videoconferencia; y en clase 41. educacion; capacitacion;
entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de
educacion, informacion y esparcimiento via Internet; debido a que el

signo no presenta relacion ni describe caracteristica alguna de ellos.

En consecuencia, este Tribunal determina que el distintivo marcario
solicitado MUSICA PROGRESIVA, con relacién a los servicios que se
pretenden proteger y distinguir en las clases 38 y 41, cuenta con la
distintividad necesaria dado que consiste en un signo evocativo en
relacion con unos servicios y arbitrario respecto a otros, lo cual es

permitido por la legislacion marcaria.

Este organo de alzada considera que no es consistente el criterio del
Registro de origen cuando denego servicios como los programas de
television (especie) pero permitido la continuacién del trdmite para

telecomunicaciones (género).

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones
expuestas, citas legales, jurisprudencia y doctrina estima este
Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de
apelacion planteado por la representacion de la UNIVERSIDAD D

COSTA RICA, en contra de la resolucion venida en alzada, la g
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debe revocar parcialmente para que se continue con el tramite de

inscripcion del signo MUSICA PROGRESIVA en clases 38 y 41
internacional, para todos los servicios solicitados, si otro motivo ajeno

al analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el
recurso de apelacion planteado por la abogada Silvia Maria Salazar
Fallas, en su condicion de apoderada especial de la UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA, en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual a las 10:35:33 horas del 22 de abril de 2025,
la que se revoca parcialmente para que se continue con el tramite de
inscripcién del signo MUSICA PROGRESIVA en clases 38 vy 41
internacional, para todos los servicios solicitados, si otro motivo ajeno
al analizado no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso se da por
agotada la via administrativa de conformidad con los articulos 25 de
la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual, vy 42 del Reglamento Operativo de este
Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJUP. Previa constancia y copia de
esta resolucion que se dejaran en los registros que al efecto lleva este
Tribunal, devuelvase el expediente a la oficina de origen para lo de su

cargo. NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 21/04/2026 03:45

Karen Quesada Bermudez
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Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 221042026 01:48 Fecha y hora: 21/04/2026 03:50

Oscar Rodriguez Sdnchez Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitaimente por
NORMA MERCEDES URENA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 21/04/2026 03:45

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 21/04/2026 07:58

Gilbert Bonilla Monge Norma Urena Boza

euv/KOB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INTRINSICAMENTE
TNR: 00.60.69
MARCA ENGANOSA
UP: MARCA CONFUSA
TG: MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.29
MARCAS VY SIGNOS DISTINTIVOS
TE: CATEGORIAS DE SIGNOS PROTEGIDOS
TE: INSCRICION DE LA MARCA
TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
TNR: 00.41.55

WWW.TRA.GO.CR


http://www.tra.go.cr/

		2026-04-21T15:45:05-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2026-04-21T15:45:48-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
	Visto bueno


		2026-04-21T15:50:15-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
	Visto bueno


		2026-04-21T19:58:09-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
	Visto bueno


		2026-04-22T13:48:42-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		Tel 22439900
	2026-04-22T13:48:56-0600
	San Jose
	TSA SINPE v2
	Conservación




