TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0121-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE FABRICA

PANEL
SANDWICH

PUR
ELEFANTIE

TECHOS G.E. S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-12571)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0482-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San Jose, Costa Rica, a
las quince horas once minutos del nueve de octubre del dos mil

veinticinco.

Recurso de apelacion interpuesto por el senor Meng Tsung Lan,
cedula de residencia 115600305935, vecino de Heredia, en su
condicion de apoderado generalisimo de la sociedad TECHOS G.E.
S.A., cedula juridica 3-101-764863, con domicilio en Heredia, Santo
Domingo, Santa Rosa, de la Iglesia Catolica cien metros oeste y un
kilbmetro norte, contra la resolucion emitida por el Registro de

Propiedad Intelectual a las 11:31:48 horas del 25 de febrero de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJUETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de diciembre de
2024, el senor Meng Tsung Lan, de calidades indicadas
anteriormente y en su condicion de apoderado generalisimo de la
sociedad TECHOS G.E. S.A., solicitd la inscripcion de la marca de

PANEL
SANDWICH

PUR

FLEFANTE

fabrica en clase 6 internacional, para proteger y distinguir:

ldminas metdlicas. Traduccion “Panel Sanguche de poliuretano”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolucion de las
11:31:48 horas del 25 de febrero de 2025, procede a denegar la

PANEL
SANDWICH

PUR

FLEFANTE o clgse 6 internacional,

solicitud de la marca de fdbrica
solicitada porel senor Meng Tsung Lan, en su condicion de
apoderado generalisimo de la sociedad TECHOS G.E. S.A., al
determinar que el signo propuesto resulta enganoso con relacion al
producto que desea proteger y comercializar, por lo gue no cuenta con
la distintividad requerida para su inscripcion conforme el articulo 7
inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en adelante
Ley de marcas. La modificacion del signo solicitado no es admitida por
el Registro, ya que para el momento en que se realizo la solicitud ya
se habia realizado la calificacion del signo, y por constituir un cambio

esencial de conformidad con el articulo 11 de la Ley de marcas, deberd

hacerlo mediante una nueva solicitud. (Folio 23 a 29)
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Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la compania TECHOS

G.E. S.A.,interpone recurso de revocatoria con apelacion en subsidio,

y en cuanto a los argumentos de la apelacion senalo:

1. Su empresa tiene mds de quince anos de trabajar con laminas
metdlicas, portones, ventanas, trabajan con poliuretano; trabaja
y vende diversos productos que se encuentran ya protegidos
por la Ley de Marcas.

2. En cuanto al cambio esencial, lo Unico que se elimino fue la
palabra Sandwich y pur que es el denominativo de la palabra
poliuretano; que al ser rechazadase procede a solicitar el
cambio de signo a PANEL POLIURETANO ELEFANTE, lo cual
Nno es un cambio sustantivo.

3. El signo propuesto respeta las razones intrinsecas, respetando
la relacion con los productos que se intentan proteger y demds
elementos a los que va dirigida la marca en el mercado; siendo
que proyecta al consumidor el producto final sin generar engano
o error; debido a que su representada es conocida en el mercado
nacional como productora vy distribuidora de diferentes

productos relacionados intrinsicamente entre si.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO
PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal

naturaleza para la resolucion del presente expediente.

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. 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.
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CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es el sigho

capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el
mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es
la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su
proteccion, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se
trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que
contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de
otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando asi

que se pueda presentar alguna confusion.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividod 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. (Chijane

Diego, Derecho de Marcas, 2007, pdgs. 29 y 30).
La Ley de marcas, establece en el numeral 7 las objeciones a la

inscripcion por motivos intrinsecos; es decir, por la relacion existente

entre la marca y los productos a proteger y distinguir, ya sea porque

WWW.TRA.GO.CR



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

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 9 de octubre de 2025
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0482-2025
Pdgina 5 de 10

no tiene suficiente aptitud distintiva, o bien porque engane, califique o

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

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual se opone

PANEL
SANDWICH
PUR

a la inscripcion de la marca de fabrica THFANIE on clagse 6 de la
nomenclatura internacional, al estimar que contraviene lo dispuesto
en el inciso j) del articulo 7 de la Ley de marcas; que en lo de interés
dispone:
Articulo 7. Marcas inadmisibles por razones intrinseca. No podrd
ser registrado como marca un signo que consista en alguno de
los siguientes:
[...]
j) Pueda causar engafo o confusién sobre la procedencia
geogrdfica, 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.

[...]

El cardcter enganoso al que hace referencia este inciso habrd 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 enganNosos:
El engano 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
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de fabricacion, la aptitud para su empleo y otras informaciones

que induzcan al publico a error.

Para el caso que nos ocupa, tenemos que la marca propuesta

PANEL
SANDWICH
PUR

FLEFANIE  conforme se desprende corresponde a un signo
denominativo, compuesta por letras en color negro y azul, con
diferente tipografia la palabra ELEFANTE; por otra parte, el téermino
empleado PANEL SANDWICH PUR ELEFANTE, tal y como lo indica el
solicitante, traducido al espanol refiere al concepto PANEL
SANGUCHE DE POLIURETANO por medio del cual se pretende

proteger en clase 6 internacional: ldminas metalicas.

Asi las cosas, conforme se desprende el contenido de la denominacion
propuesta PANEL SANDWICH PUR ELEFANTE, si bien el elemento
ELEFANTE Lle otorga un cierto grado de distintividad al signo
pretendido al ser un concepto arbitrario con relacion a la naturaleza
del producto que se pretende proteger y comercializar, el empleo de la
frase PANEL SANDWICH PUR (traduccién: PANEL SANGUCHE DE
POLIURETANO) no solo difiere del producto que se pretende
comercializar, sino que ademds se torna enganoso; debido a que el
consumidor podria pensar que se trata de un producto de
POLIURETANO, cuando en la realidad lo que se pretende proteger vy
comercializar son “ldminas metdlicas”; no siendo posible bajo esa

circunstancia proporcionarle proteccion registral.

Lo anterior, aunado a que el aditamento utilizado PUR conforme ha
sido analizado por esta instancia segun informacion obtenida del

articulo denominado Material de aislamiento y cubierta Poliuretan
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(PUR) para cables y conductores, recuperado del sitio web SPECIAL

CABLES SAB BROCKSKES:

Las siglas PUR pueden referirse a poliuretano, un polimero
versatil usado en espumas, adhesivos, recubrimientos vy
agislamientos, o a Portal Unico de Registros, el sistema de la
CONDUSEF en Mexico para el registro de informacion. El
significado depende del contexto; en tecnologia y materiales es
poliuretano, y en tradmites gubernamentales, es el Portal Unico
de Registros.

En tecnologia y materiales

e Poliuretano (PUR):Es un tipo de pldstico cuyas

propiedades varian desde ser muy duros hasta suaves vy

eldsticos, dependiendo de como se procesen.

e Usos comunes: Se utiliza en la fabricacion de espumas
para muebles, aislamientos termicos en la construccion,
partes de automoviles como asientos y volantes, y en la

industria del cableado por su resistencia y flexibilidad.

e Proceso de creacion:Se forma mediante la reaccion
qguimica entre un poliol y un diisocianato.
www.sab-cables.eu/productos/datos—-tecnicos/cables-
electricos/polyurethan-
pur.htmlz:~:itext=PUR%20significa%20"poliuretano"%20(
designacion,la%20goma%20a%20ciertas%20temperat

urdas.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal determina al igual
que lo hizo el Registro de instancia, que el gestionante pretende
proteger productos que no tienen relacion alguna con el “poliuretano”

por lo que, esa situacion puede generar engano o confusion par

WWW.TRA.GO.CR



http://www.tra.go.cr/
https://www.google.com/search?rlz=1C1ALOY_esCR1058CR1058&cs=0&sca_esv=08a87188ee7c8cf0&q=Poliuretano+%28PUR%29&sa=X&ved=2ahUKEwijirrIzsyQAxWERjABHUosGFsQxccNegQIDhAB&mstk=AUtExfCXLIG-nhd0K4Q5hlzyw8FQO9zxBAE6-X-Yh_oVW4Hl2nRmYKHImcfWFXp2FHcsqQeEDe6ic8HeffThX1IVly3w0O54tnYBqM1NdZBjl6ya_7g_Q0LELG_K4XED8bKmY8w&csui=3

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO 9 de octubre de 2025
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0482-2025
Pdgina 8 de 10

consumidor respecto de la naturaleza o caracteristicas del producto

que se pretenden comercializar, no siendo posible bajo esa
circunstancia proporcionarle proteccion registral al incurrir en Lla
inadmisibilidad contemplada en el numeral 7 inciso j) de la Ley de

marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los argumentos traidos a colacion por el apelante,
respecto de que su representada tiene mds de quince anos de
trabajarcon ldminas metalicas, portones, ventanas entre otros
productos; teniendo anos de trabajar con poliuretano y que su
empresa trabaja y vende diversos productos que se encuentran ya
protegidos porla Ley de marcas. Al respecto cabe senalar que tal
actividad ejercida por su representada, asi como el hecho de que su
mandante ostente derechos inscritos, no es una situacion que incida
en el presente caso; por tanto, son irrelevantes para el caso bajo

andlisis y no elimina la causal que ostenta el signo propuesto.

Lo anterior, debido a que el objeto del presente estudio obedece a la

PANEL
SANDWICH

PUR

solicitud de la marca propuesta THEFANTE

y que como fue resuelta y
analizada incurre en los requisitos de inadmisibilidad contemplados
por el articulo 7 inciso j) de la Ley de marcas, y el motivo que generd
su denegatoria; debido a que la naturaleza del producto que se
pretende comercializar difiere de lo que se intenta proteger, situacion
que como fue examinada anteriormente conlleva a generar engano al
consumidor a la hora de adquiirir el producto en el mercado; y que el

Registro en la esfera de sus competencia no puede permitir dada la

afectacion que se le puede generar al consumidor. En consecuencia
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no es posible bajo esa circunstancia proporcionarle proteccion

registral, razon la cual se rechazan sus argumentos en sentido

contrario.

Finalmente, en cuanto a la modificacion del signo solicitado, al igual
que lo determino el Registro de instancia, concuerda este Tribunal que
esta no es admitida en virtud de que conlleva a un cambio esencial en
el contenido de la solicitud de conformidad con el articulo 11 de la Ley
de marcas. Ello, aunado a que para cuando se realiza dicha solicitud
de cambio ya se habia emitido calificacion registral; razon por la cual

sus consideraciones en ese sentido no son acogidas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones
expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelacion
interpuesto por el representante de la compania TECHOS G.E. S.A,,
contra de la resolucion final dictada por el Registro de la Propiedad
Industrial de las 11:31:48 horas del 25 de febrero de 2025, la cual se

confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso
de apelacion planteado por el senor Meng Tsung Lan, en su condicion
de apoderadogeneralisimo de la sociedad TECHOS G.E. S.A., en
contra la resolucion emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a
las 11:31:48 horas del 25 de febrero de 2025, la cual se confirma.
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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decret
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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: 24/11/2025 08:34 AM

Karen Quesada Bermudez
Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por
Fecha y hora: 24/11/2025 07:24 AM CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fechay hora: 24/11/2025 08:34 AM

Oscar Rodriguez Sadnchez Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fechay hora: 21/11/2025 07:08 PM

Firmado digitamente por
NORMA MERCEDES URENA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/11/2025 07:45 AM

Gilbert Bonilla Monge Norma Urefia Boza

omaf/K@B/ORS/CMCh/GBM/NUB
Descriptores

MARCAS INADMISBLES
TE. Marcas intrinsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TG. MARCAS INADMISBLES
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrinsecamente inadmisible
TNR. 00.680.69
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