TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-1065-TRA-PI

Solicitud de inscripcion del nombre comercial “TOURPYMES”

PYMES DE COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8692-2011)
Marcas y Otros Signos

VOTO N°855-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del

ocho de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelacion interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor,
casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-758-660, en representacion
de la empresa PYMES DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA con cédula de
persona juridica nimero 3-101-594583, en contra de la resolucién dictada por el Registro
de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintiséis minutos, veinticinco segundos del

veintiséis de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante solicitud presentada el 05 de setiembre de 2011, ante el
Registro de la Propiedad Industrial, el sefior Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades y en
la condicion indicadas al inicio, formulé la solicitud de inscripcion del nombre comercial
“TOURPYMES” para proteger y distinguir “establecimiento comercial dedicado a la
preparacion de talleres, seminarios, ferias, congresos y asesorias en general para micro,

pequefia y mediana empresa de industria, comercial y servicios.”
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SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolucion dictada a
las quince horas, veintiséis minutos, veinticinco segundos del veintiséis de octubre de dos

mil once, resolvié rechazar de plano la inscripcion solicitada.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Bonilla Quesada, en la
representacion dicha, mediante escrito presentado el 09 de noviembre de 2011, interpone
recurso de revocatoria con apelacién en subsidio contra la resolucion emitida y en vista de

que fuera admitido el de apelacion 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, dictandose esta resolucion
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 Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la
forma en que se resuelve este asunto no encuentra este Tribunal hechos con tal caracter que

resulten relevantes para el dictado de la presente resolucién.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA
APELANTE. En el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Industrial determino
denegar la solicitud de inscripcion del nombre comercial “TOURPYMES (DISENO)” con

fundamento en los articulos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por
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considerar que el signo propuesto no tiene suficiente distintividad, dado que transmite la
idea al consumidor medio que se trata de un establecimiento comercial dedicado a realizar
giras o tours para el sector PYMES, por lo que resulta confuso en relacion con su giro

comercial y por ello no es registrable.

La representacion de la empresa recurrente, indica que el nombre solicitado debe ser
valorado en su conjunto, tomando en cuenta la totalidad de sus elementos integrantes, su
unidad fonética y gréfica, y no sus partes aisladas. Que el signo propuesto esta conformado
por una sola palabra y no por dos, la cual no induce al consumidor a asociarlo con el giro
comercial del establecimiento. Agrega que el denominativo “TOURPYMES” contiene
elementos y caracteres especiales que permiten diferenciarlo de cualquier otra marca en el
mercado, sin riesgo de confusion. Afirma que el término si posee distintividad suficiente
para ser objeto de proteccion registral, ya que cumple con las caracteristicas de
perceptibilidad, distintividad, decoro e inconfundibilidad, y por ello no contraviene el

articulo 2 de la Ley de Marcas.

TERCERO. SOBRE LOS NOMBRES COMERCIALES. El nombre comercial es aquel
signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con
el objeto de que sean reconocidos por el publico dentro del mercado, tal y como lo informa
el articulo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que lo define como: “Signo
denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento
comercial determinado”, de lo que se infiere que el nombre comercial es aquel con el cual
la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su
adhesiodn, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia Yy ser distinguida

sobre sus rivales.

Por otra parte, los articulos 68 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el

41 del Reglamento a esa misma Ley, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de

Voto N° 855-2012 pagina 3



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002,
establecen expresamente que, en tratandose del régimen aplicable a las solicitudes de
registro de los nombres comerciales, su modificacion y anulacion, éstas se regiran en
cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las
marcas. Asi las cosas, de conformidad con lo que al efecto sefialan los numerales 14 de la
citada Ley y el 20 de su Reglamento, las solicitudes de registro de un nombre comercial
deben necesariamente ser examinadas a fondo, a efecto de que el registrador del Registro
de la Propiedad Industrial, pueda determinar que no existen impedimentos que motiven la
negativa de la inscripcién solicitada, con el fin de que su inscripcidn no produzca confusion
al consumidor y que a la vez, impida que su registracion sea dafiina para los competidores y

el comercio en general.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO. En el presente
asunto, la empresa PYMES DE COSTA RICA, S.A,, solicita al Registro de la Propiedad
Industrial la inscripcion del nombre comercial “TOURPYMES” para proteger un
establecimiento comercial dedicado a la preparacion de talleres, seminarios, ferias,
congresos y asesorias en general para micro, pequefia y mediana empresa de industria,

comercial y servicios.

Segun la Vigésimo Segunda Edicion del Diccionario de la Lengua Espafiola, consultado en
(http://www.rae.es/drae/), el término “PYMES” es una abreviacion de “pequefas y

medianas empresas’:

“Pyme. Acron. de pequena y mediana empresa). 1. f. Empresa mercantil,

industrial, etc., compuesta por un numero reducido de trabajadores, y con un

moderado volumen de facturacion.”

Notese asimismo que la primera parte del nombre comercial en cuestiéon es el término
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“TOUR” que se refiere a excursiones o giras, lo cual, en conjunto con el vocablo
“PYMES” alude en forma directa a excursiones o giras realizadas por pequefias y medianas
empresas. Por estas razones es evidente que el signo propuesto, en relacién con su objeto
de proteccion, consiste en elementos genéricos que no pueden ser apropiados por una

persona fisica o juridica.

Afirma el recurrente que el signo presenta caracteristicas como perceptibilidad,
distintividad, decoro e inconfundibilidad. Debe aceptar esta Autoridad que el nombre
comercial propuesto, efectivamente es perceptible y no rifie con el decoro. Sin embargo,
estas particularidades no resultan suficientes para convertirlo en signo marcario, por cuanto,
tal y como afirma el a quo, carece de distintividad, que es una de las caracteristicas que
debe revestir todo signo para poder ser inscrito, y por ende su registracion es improcedente,
por razones propiamente intrinsecas del signo solicitado, ya que puede confundirse con

otros establecimientos similares.

Dado todo lo anterior, no resultan de recibo en esta instancia los agravios esbozados por el
apelante, considerando este Tribunal que el nombre comercial propuesto “TOURPYMES?”,
no puede ser inscrito y en consecuencia debe declararse sin lugar el recurso de apelacion
presentado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada en representacion de la empresa
PYMES DE COSTA RICA, S.A., en contra de la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, veinticinco segundos del

veintiséis de octubre de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. 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 Organico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo,
Decreto Ejecutivo N° 35456-)J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la via
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administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de
Apelacion presentado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada en representacion de la
empresa PYMES DE COSTA RICA, S.A., en contra de la resolucion dictada por el
Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, veinticinco
segundos del veintiséis de octubre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para
que se deniegue el registro del Nombre Comercial “TOURPYMES”. 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.

Luis Gustavo Alvarez Ramirez

Pedro Daniel Suarez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattya Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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