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

con veinticuatro minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidos.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por el sefior Harry Jaime Zurcher
Blen, abogado, cédula de identidad: 1-0415-1184 vecino de Escazu, en su condicion de
apoderado especial de la compania PRO MUJER, INC., sociedad organizada y existente
conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1129 Northern Blvd #404,
Manhasset, NY 11030, Estados Unidos de América, en contra de la resolucion dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual, a las 07:27:45 del 19 de mayo de 2022.
Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERQO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El sefior Harry Jaime Zurcher Blen,
en su condicion de apoderado especial de la compainia PRO MUJER, INC., present6 el 30
de septiembre de 2021, solicitud de inscripcioén de la marca de servicios “PRO MUJER”,

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 electrénico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr



TRIBUNAL @ 23 de septiembre de 2022
2022-2026 A

REGISTRAL COSTA RICA VOTO 0410-2022

ADMINISTRATIVO TRABAJANDO, DECIDIENDO, MEJORANDO Pégina 2de9

para proteger y distinguir en clase 36 internacional: servicios financieros, a saber, pequefios
préstamos para mujeres para iniciar o mejorar negocios. En clase 41 internacional:
programas de empoderamiento educativo, es decir, imparticién de clases y talleres en el

campo de la formacion crediticia dirigidos a mujeres en América Latina.

Mediante resolucion dictada a las 07:27:45 horas del 19 de mayo de 2022, el Registro de la
Propiedad Intelectual rechazé la marca solicitada, por considerar que consiste en su totalidad
de términos genéricos, de uso comun y engafiosos en relacion con los servicios de las clases
36 y 41 internacional, lo anterior conforme al articulo 7 inciso d), g) y j) de la Ley de marcas

y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad
Intelectual, el sefior Harry Jaime Zurcher Blen, en la condicion indicada, interpuso recurso

de apelacion, expresando como agravios lo siguiente:

1. El Registro sostiene que la marca de su representada carece de distintividad, lo cual no es
correcto. El signo debe ser visto como evocativo, lo cual no esta prohibido por la legislacion

nacional.

2. Actualmente, se encuentran inscritas diversas marcas que, de conformidad con el criterio
del Registro, en este caso, incurririan en las causales del articulo 7 incisos j), d) y g) de la
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Adjunta un listado de marcas registradas con el

prefijo "PRO".

3. Cada solicitud debe analizarse de manera individual e independiente, como lo ha sefialado
el Registro en varias ocasiones. No obstante lo anterior, es cierto que debe existir, también,
un criterio uniforme que se siga a la hora de aceptar o rechazar un signo distintivo. No resulta
procedente aceptar, de forma arbitraria e inconsistente, unos signos y no otros, cuando estos
cuentan con la misma composicion, respaldandose en un principio de independencia

registral.
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4. Resulta improcedente que el Registro aplique un andlisis tan ligero a una solicitud
marcaria, basandose, Unica y exclusivamente en la presuncion, de manera tajante, de una
posible posicion que pudiese tener un consumidor frente al signo solicitado, al asegurar que
se veria engafiado, cuando esto es un supuesto que no es posible de comprobar. El Registro,
ademas, es la autoridad administrativa encargada de la inscripciéon marcaria, no de la
proteccion al consumidor contra supuesta publicidad engafiosa; dicha competencia le

corresponde a la Comisioén Nacional del Consumidor.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este

Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto
administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que

causen nulidades, invalidez o indefension que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto, el Registro de la
Propiedad Intelectual dict6 resolucion denegatoria de la solicitud de inscripcion de la marca
des servicios “PRO MUJER?, en clase 36 internacional, para proteger servicios financieros,
a saber, pequefios préstamos para mujeres para iniciar o mejorar negocios; y en clase 41
internacional: programas de empoderamiento educativo, es decir, imparticion de clases y
talleres en el campo de la formacion crediticia dirigidos a mujeres en América Latina. Al
considerar que consiste en su totalidad de términos genéricos, de uso comun y engafiosos en
relacion con los servicios que busca proteger y distinguir, lo anterior conforme al articulo 7

incisos d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).

El articulo 2 de la Ley de Marcas, define la marca como:
Cualquier signo o combinacidn de signos que permita distinguir los bienes o servicios
de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o
susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de

su misma especie o clase.
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Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de
los requisitos sustantivos (intrinsecos y extrinsecos) de la solicitud, para determinar que no
se encuentre comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en los articulos 7
y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para
identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un

riesgo de confusion a los consumidores o bien de asociacion empresarial.

Las objeciones a la inscripcion por motivos intrinsecos derivan de la relacion existente
entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relacion a situaciones que
impidan su registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados,

que se encuentren en el mercado.

Los motivos intrinsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el
articulo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:
Articulo 7. Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No podra ser registrado
como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
d) Unicamente en un signo o una indicacidon que en el comercio pueda servir para
calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio de que se trata.
g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se
aplica.
j) Pueda causar engafio o confusion sobre la procedencia geografica, la naturaleza, el
modo de fabricacion, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la

cantidad o alguna otra caracteristica del producto o servicio de que se trata.

De la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de
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registro, ya sea porque no tiene suficiente aptitud distintiva, o bien engafie, califique o

describa alguna caracteristica del producto o servicio de que se trata.

En este punto es importante comprender que se entiende por signo descriptivo, para lo cual

se recurre a la conceptualizacion dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

en el proceso 162-1P-2019, del 2 de diciembre del 2019, el cual sefalo:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las
caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad,
funciones, ingredientes, tamafo, valor, destino, etc. La denominacidon descriptiva
responde a la formulacion de la pregunta ;como es? En relacion con el producto o
servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la

expresion adecuada a sus caracteristicas, cualidades o propiedades segin se trate.

La doctrina por su parte sobre este tema ha establecido lo siguiente:

La razéon fundamental de que se impida el registro de marcas de connotacion
descriptiva es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un
comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se
recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los
productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de
todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca
[...] Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial,

Mcgraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115.

Con respecto a la falta de distintividad, contemplada en el articulo 7 inciso g) del cuerpo

normativo citado, es necesario sefialar que el caracter distintivo, es aquel que le otorga al

producto o servicio una identidad propia que la hace diferente a otras, y ademas contribuye

a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los

competidores en el mercado, evitando asi que pueda presentarse alguna confusion al respecto.
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Sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:
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 poseera distintividad 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
existira 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. (Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, pags. 29 y 30).

En tanto, el caracter engafioso habra de determinarse en relacion con el producto o servicio

que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad

Andina, en el Proceso 59-1P-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engafiosos:
El engafio se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una
distorsion de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus caracteristicas,
su procedencia, su modo de fabricacion, la aptitud para su empleo y otras

informaciones que induzcan al publico a error.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido “PRO MUJER”, en conexion
a los servicios que busca proteger y distinguir en clase 36 internacional: servicios
financieros, a saber, pequefios préstamos para mujeres para iniciar o mejorar negocios; y en
clase 41 internacional: programas de empoderamiento educativo, es decir, imparticion de

clases y talleres en el campo de la formacion crediticia dirigidos a mujeres en América Latina.

Una de las reglas mas importantes que se debe utilizar en el analisis de una marca se refiere
a la percepcion que tendra el consumidor, esta percepcion se materializa en un andlisis en

conjunto, teniendo en cuenta la unidad gréfica, fonética e ideologica del signo, estas reglas
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se desprenden del articulo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que si bien se utiliza para
determinar semejanzas, es aplicable para determinar el registro de un signo por razones
intrinsecas.
Articulo 24: Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realizacion del examen
de fondo como para la resolucion de oposiciones, se tomara en cuenta, entre otras, las
siguientes reglas:
a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresion grafica, fonética
y/o ideolédgica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador
estuviese en la situacién del consumidor normal del producto o servicio de que se

trate

[..]

A la luz del articulo transcrito, se estd en presencia de un signo denominativo, formado por
un conjunto de dos palabras “PRO” y “MUJER”. Es importante sefialar que la marca debe
ser analizada en forma global, y tener en cuenta la impresion general que evoca el signo en
relacion con los productos o servicios que pretende distinguir, en este sentido es criterio de
este organo de alzada, que el signo no resulta ni descriptivo ni enganoso, sino que cuenta con

el caracter distintivo necesario para poder diferenciarse en el mercado.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por el apelante, al indicar en los agravios que estamos
en presencia de una marca evocativa y no descriptiva, es preciso sefialar que la caracteristica
primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve
proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar informacién
respecto del género o cualidades de los productos a identificar. No es posible para el
consumidor que, con solo ver la denominacidon propuesta, tenga claro los servicios que
protege, hay que plantearse un proceso mental para poder identificarlos con el signo

propuesto.

Conforme a lo expuesto este Tribunal acoge dicho criterio de que estamos en presencia de
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una marca evocativa, y que el signo “PRO MUJER?”, crea una expectativa en el consumidor
sobre el servicio, y que dicha expectativa coincide y corresponde con la realidad de ese
servicio que se busca proteger y distinguir. Asimismo, se concluye por las razones expuestas

que el signo es distintivo, original, novedoso y sujeto a inscripcion registral

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este
Tribunal declara con lugar el recurso de apelacion planteado en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada, la que en este acto se
revoca y debido a ello se debe ordenar en su lugar la continuaciéon del tramite

correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de
apelacion interpuesto por el sefior Harry Jaime Zurcher Blen, en su condicion de apoderado
especial de la compania PRO MUJER, INC., en contra de la resolucién dictada por el
Registro de la Propiedad Intelectual, a las a las 07:27:45 del 19 de mayo de 2022, la cual se
revoca, para que se continue con el tramite si otro motivo ajeno al expuesto no lo impidiere.
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 y el articulo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto
Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejard 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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