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EXPEDIENTE 2021-0267-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE
FABRICA, COMERCIO Y SERVICIOS SHACMOTO

SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO., LTD., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-10613

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0386-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, once horas con

dos minutos del tres de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacién planteado por el abogado Guillermo Rodriguez
ZUfiga, titular de la cédula de identidad 1-1331-0636, vecino de San José, en su condicion
de apoderado especial de la compafiia SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO.,
LTD., sociedad organizada y existente conforme a las leyes de China, domiciliada en Jingwei
Industrial Park, Xi'an Economic and Development, Xi'an 710200, Shaanxi, P.R. China, en

contra de la resolucion dictada a las 11:18:40 horas del 18 de mayo de 2021.
Redacta el juez Oscar Rodriguez Sanchez.
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. EI 18 de diciembre de 2020, el abogado
Guillermo Rodriguez Zufiiga, en la condicién indicada, solicité ante el Registro de la

Propiedad Intelectual la inscripcion del signo “SHACMOTO” como marca de fébrica,
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comercio y servicios para proteger y distinguir en clases 12, 35 y 37, los siguientes productos
y servicios, en clase 12: vehiculos de locomocion terrestre, aérea, maritima o ferroviaria,;
carros / automoviles / coches; chasis de automovil; motores para vehiculos terrestres; ejes
para vehiculos; carrocerias de automoviles; cajas de cambios para vehiculos terrestres;
bicicletas, neumaticos de automovil; barcos; motocicletas; asientos de vehiculos; camiones;
autocaravanas; carros portamangueras; remolques [vehiculos]; camiones de riego; vehiculos
militares de transporte; hormigoneras [vehiculos]; autobuses; en clase 35: publicidad,
consultoria en estrategias de comunicacién [publicidad]; gestion comercial de licencias de
productos y servicios de terceros; organizacion de exposiciones con fines comerciales o
publicitarios; servicios de agencias de importacion-exportacion; promocion de ventas para
terceros; asistencia en la direccion de negocios; servicios de reubicacion para empresas;
compilacion de informacion en bases de datos informaticas; y clase 37: mantenimiento y
reparacion de vehiculos a motor; lavado de vehiculos;, Estaciones de servicio
[reabastecimiento de carburante y mantenimiento]; pulido de vehiculos; recauchutado de
neumaticos; engrase de vehiculos; Tratamiento contra la herrumbre; construccion;

instalacién y reparacion de aparatos eléctricos.

Mediante resolucion dictada a las 11:18:40 horas del 18 de mayo de 2021, el Registro de la
Propiedad Intelectual denegé la inscripcidn de la solicitud presentada porque el signo resulta
inadmisible por razones intrinsecas de conformidad con el articulo 7 inciso j) y parrafo final

de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la empresa SHAANXI HEAVY-DUTY
AUTOMOBILE CO., LTD., apeld y expresé como agravios, que no lleva razon el Registro
de la Propiedad Intelectual al indicar en su resolucion que la marca pretendida no cuenta con
distintividad, por cuanto el término moto no solo refiere a motocicleta, también alude a

cualquier aparato motorizado (motonieve, motoguadaria, motonaves), producto o aparato que

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electronico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr


mailto:info@tra.go.cr

TRIBUNAL y .
3 de setiembre de 2021
REGISTRAL ‘ VOTO 0386-2021

ADMINISTRATIVO oo
Pagina 3 de 8

cuente con motor; ademas el andlisis del signo debe hacerse en su conjunto SHACMOTO,

sin separar el término moto y su relacién con los productos y servicios que identifica.

Finalmente, el apelante, adiciona el voto 0792-2020 emitido por este Tribunal; y solicita se

anule la resolucion venida en alzada para que sea concedida la marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la

resolucion del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera
instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez

o0 indefension que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE REGISTRO
DEL SIGNO SOLICITADO. Las marcas, como signos que distinguen productos o
servicios, tienen en el comercio un papel esencial, porgque su principal funcion consiste en
diferenciarlos, brindandoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten
competidores suyos. Las marcas no s6lo son Utiles e imprescindibles para los fabricantes y
comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos o0 servicios, sino
también son Utiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la
reputacion de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos estan obligados a elegir,
comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que
el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripcion de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otras
ya existentes o inscritas, sea por su identidad o por un acercamiento competitivo perjudicial;
y partiendo de esa dindmica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la
publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de
los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificacidn, al mismo tiempo protege a
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los consumidores, brindandoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o
servicio que estard adquiriendo. La Ley de marcas, en su articulo 2, define el término marca
como cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir los bienes o servicios
de una persona de los de otra. Establece asi, la capacidad distintiva como el requisito basico
que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella
cualidad que permite al signo la distincion de unos productos o servicios de otros, haciendo
que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus
caracteristicas esenciales o primordiales, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial,
debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece

la normativa que rige la materia.

En este sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo pretendido es no crearle
confusion al consumidor a la hora de adquirir sus productos; en la ley citada, no se permite
el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por razones intrinsecas, porque
se tratan de términos descriptivos que hacen mencion a alguna de sus caracteristicas, tales
como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos
de distintividad o engafiosos, segun sefiala, entre otros, el articulo 7 de la Ley de marcas y b)
sea por razones extrinsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando se pudiere originar
un riesgo de confusién o de asociacion entre los signos contrapuestos, por las eventuales
similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o
servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su
esencia el articulo 8 de la ley de citas.

Partiendo de lo indicado, es importante sefialar que el recurrente indica en sus agravios que
no lleva razén el Registro de la Propiedad Intelectual, al sefialar que la marca pretendida no
es distintiva, de ahi, que sea necesario determinar si el signo a inscribir goza del requisito
esencial de “capacidad distintiva” para ser registrable, cualidad que debe tener el signo y que
permite la distincion de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el
consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o sus caracteristicas
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esenciales. Por ello debe ser objeto de constatacion la capacidad distintiva que todo signo
debe cumplir en relacion con los productos y servicios que distingue.

Observa este Tribunal que, del analisis del expediente venido en alzada se tiene que la
representacion de la compafiia SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO., LTD,,
pretende el registro de la marca de fabrica, comercio y servicios “SHACMOTO”, siendo,
que desde el punto de vista intrinseco, podriamos decir, que no lleva razén la Autoridad
Registral al rechazar la inscripcion del signo conforme el articulo 7 inciso j) de la Ley de
Marcas, pues el distintivo solicitado se compone del elemento denominativo
“SHACMOTO?”, (el cual debe ser visto de manera integral, sin seccionarlo) , por lo que no
resulta de ninguna forma engafioso con relacion a los productos y servicios a proteger y
distinguir en clases 12, 35 y 37 de la nomenclatura internacional; ni mucho menos como lo
indica el Registro, que el signo tiene que ver con motocicletas, por lo que tampoco es de
aplicacion el articulo 7 pérrafo in fine de la ley citada, siendo, tal valoracion meramente
subjetiva, si se observa, lo que el solicitante busca proteger es una serie de productos y
servicios, tales como vehiculos de locomocion terrestre, aérea, maritima o ferroviaria; carros
/ automdviles / coches; chasis de automovil; motores para vehiculos terrestres; ejes para
vehiculos; carrocerias de automdviles; cajas de cambios para vehiculos terrestres; bicicletas,
neumaticos de automovil; barcos; motocicletas; asientos de vehiculos; camiones;
autocaravanas; carros portamangueras; remolques [vehiculos]; camiones de riego; vehiculos
militares de transporte; hormigoneras [vehiculos]; autobuses, publicidad, consultoria en
estrategias de comunicacién [publicidad]; gestion comercial de licencias de productos y
servicios de terceros; organizacion de exposiciones con fines comerciales o publicitarios;
servicios de agencias de importacion-exportacion; promocion de ventas para terceros;
asistencia en la direccion de negocios; servicios de reubicacion para empresas; compilacion
de informacion en bases de datos informaticas, mantenimiento y reparacion de vehiculos a
motor; lavado de vehiculos; Estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y
mantenimiento]; pulido de vehiculos; recauchutado de neumaticos; engrase de vehiculos;
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Tratamiento contra la herrumbre; construccion; instalacion y reparacion de aparatos

eléctricos.

Respecto a lo anterior, no se considera que el signo cause engafio al consumidor de acuerdo
al articulo 7 inciso j), ni tampoco se hace mencion del nombre del producto “motocicletas”
como lo sefala el Registro, méas bien por el contrario visto desde una vision de conjunto el
signo contiene la suficiente distintividad para marcar los productos y servicios solicitados,
en las clase 12, 35 y 37 de la nomenclatura internacional, ya que si bien es cierto de la parte
denominativa del signo se desprende en su terminacion la palabra “MOTO”, esta se
encuentra unida a la raiz “SHAC”, el signo en su globalidad es “SHACMOTO”.

El signo propuesto contiene la distintividad que se requiere para constituirse en una marca,
siendo este aspecto el fundamento de su proteccion; lo anterior, porque le otorga a los
productos o servicios de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, lo que
hace posible que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los
otros competidores en el mercado, evitando asi que se pueda presentar alguna confusion en
relacién a los productos y servicios que se pretende proteger. Por lo que estima este Tribunal
que la marca propuesta es distintiva, la cual no puede ser calificada como lo hizo el Registro
de la Propiedad Intelectual, en engafiosa y carente de distintividad. En consecuencia, su
registracion es posible, ya que de conformidad con el articulo 3 de la Ley de marcas, posee

la caracteristica deseada “capaz de distinguir”.

Por los argumentos y citas legales expuestas, considera procedente este Tribunal declarar con
lugar el recurso de apelacién planteado por el abogado Guillermo Rodriguez Zufiga, en su
condicion de apoderado especial de la compafila, SHAANXI HEAVY-DUTY
AUTOMOBILE CO., LTD., en contra de la resolucion dictada a las 11:18:40 horas del 18
de mayo de 2021., la que en este acto se revoca, para que se continte con el tramite de
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inscripcion del signo solicitado “SHACMOTO”, en clases 12, 35 y 37 de la nomenclatura

internacional, si otro motivo ajeno al aqui examinado no lo impidiere.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara con lugar el
recurso de apelacion planteado por el abogado Guillermo Rodriguez Zdfiiga, en su condicion
de apoderado especial de la compafia, SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO.,
LTD., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
11:18:40 horas del 18 de mayo de 2021, la que en este acto se revoca, para que se continle
con el tramite de inscripcién del signo solicitado “SHACMOTO”, en clases 12, 35y 37 de
la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aqui examinado no lo impidiere. Sobre
lo resuelto en este caso, de conformidad con los articulos 25 de la Ley 8039, de
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del
Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, se
da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucion que se
dejaran en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina
de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.
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