TRIBUNAL REGISTRAL GOBIERNO
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0043-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCION DEL NOMBRE
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CENTRAL DE GRUAS PEREZ ZELEDON S.R.L.,

apelante

REGISTRODE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-10086)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0406-2026

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

mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion interpuesto por la
abogada Raquel Elena Navarro Nuniez, vecina de Perez Zeledon,
portadora de la cedula de identidad: 1-1537-0437, en su condicidon
de apoderada especial de la compafiac CENTRAL DE GRUAS PEREZ
ZELEDON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula
juridica: 3-102-850475, domiciliada en San Joseé, Pérez Zeledon,
Daniel Flores, Villa Ligia, Residencial Villas del Sur, 800 metros sur
de Frio Car, en contra de la resolucion emitida por el Registro de la

Propiedad Intelectual, a las 09:16:30 del 14 de noviembre de 2025.

Redacta el juez Oscar Rodriguez Sdnchez
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CONSIDERANDO

PRIMERO:OBJETODEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el
9 de septiembre de 2025, la abogada Raquel Elena Navarro Nunez,
en su condicion de apoderada especial de la compania CENTRAL DE
GRUAS PEREZ ZELEDON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

Central de

CRURS
PEREZ ZELEDO)
— m’—ﬂa:r:lll

B638-4853

\_ﬁ:tz 5001
<

LIMITADA, solicitdo la inscripcion del nombre comercial ,

para proteger y distinguir en clase 49 internacional: prestacion de

servicios de grua, remolque y traslado de vehiculos livianos y pesados,
asistencia en carretera, rescate vehicular, transporte de automotores,
traslado de maquinaria, transporte de carga especial, alquiler vy
operacion de gruas, servicios de auxilio mecdnico bdsico,
coordinacion de servicios para aseguradoras y demds actividades

relacionadas con asistencia y transporte vehicular.

Mediante resolucion de las 09:16:30 del 14 de noviembre de 2025, el
Registro de la Propiedad Intelectual resolvid denegar la solicitud de
inscripcion del signo, al considerar que carece de cardcter distintivo al
estar conformado por elementos genéricos y de uso comun con
respecto del giro comercial que se busca proteger y distinguir, de
conformidad con el articulo 2 de la Ley de marcas y otros signos

distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representacion de la compania

CENTRAL DE GRUAS PEREZ ZELEDON SOCIEDAD
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RESPONSABILIDAD LIMITADA, en la condiciéon indicada, interpuso

recurso de apelacion y expuso como agravios lo siguiente:

1. EL nombre comercial “CENTRAL DE GRUAS PEREZ ZELEDON” ha
sido utilizado de manera ininterrumpida durante mds de diez anos
informal y formalmente desde hace tres anos, siendo notoricmente
conocidos en el cantdn en publicidad, papeleria comercial, rétulos de
la flotilla vehicular, uniformes de colaboradores, patrocinadores de

eventos y contratos con clientes.

2. El publico no percibe “CENTRAL DE GRUAS PEREZ ZELEDON"
como una simple descripcion, sinocomo un indicador empresarial, es
decir, un nombre que individualiza a un establecimiento concreto
frente a cualquier competidor. Negar el registro permitiria que terceros
utilicen el mismo nombre, generando confusion y afectando al

consumidor, contrario a la funcion del hombre comercial.

3. Aungque los elementos por separado pueden tener un cardcter
descriptivo o geogrdfico, la combinacion total del signo en su conjunto
es Unica, originaly no utilizada por ningun otro operador del mercado.
El andlisis efectuado por el Registro se centré en cada palabra por

separado, mientras que la distintividad debe evaluarse globalmente.

4. El Registro novalord el uso real y prolongado del signo desde 2015,
desconociendo el criterio de la distintividad adquirida, reconocido
tanto en doctrina OMPI como en la jurisprudencia nacional. En otras
palabras: la prevencion incurre en un formalismo excesivo,
desconectado de la realidad economica y comercial, y por ende en una

aplicacion defectuosa del art. 65.
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5. Existen precedentes registrales contradictorios, como la marca
registrada “GRUAS JACO?”", la cual fue admitida y renovada en 2019,
pese a estar compuesta por el término “gruas” (descriptivo de la

actividad) y “daco” (geogrdafico).

6.La sociedad de responsabilidad Llimitada que explota el
establecimiento lleva el mismo nombre, “CENTRAL DE GRUAS
PEREZ ZELEDON", y fue fundada en 2022. Esta coincidencia
refuerza la identificacion del signo como indicador de origen
empresarial, consolidando su distintividad frente al publico y frente a
cualquier competencia en el mercado. Cuando el nombre comercial
coincide con la razon social de la empresa, se genera un vinculo
directo de identificacion legal y comercial, fortaleciendo la percepcion

de distintividad adquirida.

7. La OMPI ha desarrollado el principio de la distintividad adquirida o
secondary meaning, aplicable cuando un signo inicialmente
descriptivo se convierte, por el uso intensivo y reconocible en el

mercado, en un identificador empresarial.

Solicita se revoque la resolucion denegatoria, en caso de duda se
apliqgue el principio pro-consumidor y pro—-empresa local vy

declare registrable el nombre comercial solicitado.
SEGUNDO. EN CUANTOALOSHECHOS PROBADOSY HECHOS NO

PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados

por ser un caso de puro derecho.

WWW.TRA.GO.CR



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

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO O5S de junio de 2026
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0406-2026
Pdgina 5 de 14

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

gque sed necesario sanear.

Resulta necesario hacer notar que la referencia contenida en el
considerando sexto relativa al cardcter enganoso del signo constituye
una imprecision material, que no afecta el sentido ni validez de la
resolucion recurrida, ya que del andlisis integral se desprende con
claridad que la causal efectivamente aplicada por la autoridad
registral corresponde a que el signo no tiene la distintividad requerida
al estar conformado por elementos genéricos y descriptivos. En
consecuencia, dicho sefnalamiento no genera nulidades o indefension

a la parte interesada.

CUARTO.SOBREELFONDODELASUNTO. La Ley de marcas y otros
signos distintivos, en su articulo 2 define el nombre comercial como
aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una
empresa o un establecimiento comercial determinado”. Su funcion
esencial consiste en individualizar una actividad empresarial en el
trafico mercantil, permitiendo al consumidor reconocerla vy

diferenciarla de otros que concurren en el mercado.

Al igual que las marcas, el nombre comercial debe de cumplir con el
requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer
libremente su derecho de eleccion entre los establecimientos
similares que se encuentren en el mercado. Este requisito constituye

un presupuesto indispensable para su acceso al registro.
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Para determinar la procedencia registral de un nombre comercial,

resulta necesario acudir a las disposiciones del articulo 65 de la Ley

de marcas, el cual dispone lo siguiente:

Articulo 65. Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre
comercial no podrd consistir, total ni parcialmente, en una
designacion u otro signo contrario a la moral o el orden publico
o susceptible de causar confusion, en los medios comerciales o
el publico, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el
giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o
el establecimiento identificado con ese nombre comercial o
sobre la procedencia empresarial, el origen u otras
caracteristicas de los productos o servicios producidos o

comercializados por la empresa.

De conformidad con lo expuesto, podemos afirmar que todo nombre
comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe
cumplir con una serie de requisitos esenciales, entre ellos destacan

los siguientes:

a) Perceptibilidad: debe tratarse de un signo susceptible de ser
percibido e identificado por el publico consumidor. (articulo 2
Ley de marcas)

b) Aptitud distintiva: debe poseer capacidad suficiente para
identificar e individualizar una empresa o establecimiento
comercial determinado, diferenciandolo de otros participantes
del mercado, de manera que el publico consumidor pueda
asociarlo con un origen empresarial especifico. (articulo 2 Ley

de marcas)

WWW.TRA.GO.CR



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

TRIBUNAL REGISTRAL | GOBIERNO OS5 dejunio de 2026
ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA VOTO 0406-2026

Pdgina 7 de 14

c) Licitud: no debe consistir en expresiones o elementos contrarios
a la moral, las buenas costumbres o el orden publico. (articulo
65 Ley de marcas)

d) Inconfundibilidad: debe presentar elementos distintivos
suficientes que impidan su confusion con otros signos utilizados
para identificar actividades empresariales similares o
relacionadas, evitando asi el riesgo de error en el consumidor
respecto de la procedencia empresarial de los servicios o

actividades ofrecidos. (articulo 65 Ley de marcas)

Asimismo, debe considerarse que la proteccion conferida al nombre
comercial se encuentra vinculada a la existencia de una actividad
empresarial real y determinada, ejercida dentro del territorio nacional,
toda vez que este signo distintivo tiene por finalidad identificar una
empresa o establecimiento comercial especifico en el desarrollo de su

giro mercantil.

En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Intelectual, con

fundamento en lo dispuesto por el articulo 2 de la Ley de marcas,

denegod la inscripcion del nombre comercial == , solicitado para

proteger y distinguir en clase 49 internacional: prestacion de servicios

de grua, remolque vy traslado de vehiculos livianos y pesados,
asistencia en carretera, rescate vehicular, transporte de automotores,
traslado de maquinaria, transporte de carga especial, alquiler y
operacion de gruas, servicios de auxilio mecdnico bdsico,
coordinacion de servicios para aseguradoras y demds actividades

relacionadas con asistencia y transporte vehicular.
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La autoridad registral considerd que el signo solicitado carece de

aptitud distintiva suficiente para acceder a la proteccion registral, al
estar conformado por elementos geneéericos y de uso comun con

respecto del giro comercial que se busca proteger y distinguir.

La distintividad constituye el presupuesto esencial de todo nombre
comercial, por cuanto su funcion primordial consiste en identificar e
individualizar una empresa o establecimiento mercantil dentro del
trafico econodmico. En consecuencia, Unicamente aquellos signos que
permitan al consumidor distinguir un determinado agente econdmico
de los demds participantes del mercado pueden acceder validamente

a la proteccion registral.

Bajo esa premisa, corresponde analizar si el signo solicitado en su
conjunto y desde la percepcion del consumidor, posee la fuerza

distintiva necesaria para cumplir dicha funcion identificadora.

En el caso concreto, este Tribunal determina que el elemento
denominativo predominante del signo solicitado estd conformado por
las expresiones “Central de Gruas” y “Pérez Zeledon”. La primera
serd percibida por el consumidor como una referencia directa e
inmediata a una empresa dedicada a la prestacidon de servicios de
grua, constituyendo términos que describen el giro comercial
desarrollado por el solicitante. Por su parte, la expresion “Pérez
Zeledon” identifica una ubicacion geografica determinada, por lo que
tampoco aporta, por si sola, la distintividod requerida para

individualizar un origen empresarial especifico.
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Asimismo, los elementos grdficos incorporados en el signo propuesto
refuerzan el mensaje descriptivo transmitido por la denominacioén, sin
aportar por si mismos una impresion de conjunto suficientemente
distintiva que permita individualizar el origen empresarial de los
servicios frente a otros operadores econdmicos que desarrollan

actividades similares.

De esta forma, los elementos que integran el signo solicitado no
generan una impresion distintiva susceptible de identificar una
empresa determinada, sino que serda percibida por el consumidor
como una mera referencia a un centro de servicios de grua ubicado en
Perez Zeledon. En consecuencia, el signo carece de la aptitud
distintiva necesaria para acceder a la proteccion registral como

nombre comercial.

El apelante alega que ha realizado un uso ininterrumpido del nombre
comercial durante varios anos y ademds senala una supuesta
notoriedad en el dmbito local. Es importante aclarar que la proteccion
registral exige que el signo posea aptitud distintiva propia para
identificar un origen empresarial determinado, circunstancia que no
se acredita Unicamente mediante la alegacion de su uso en el
mercado. Asimismo, en el expediente no se aporta prueba pertinente
que logre acreditar el cardcter notorio atribuido al signo objeto del

presente andlisis.

En cuanto a que el publico consumidor percibe el signo como un
indicador empresarial y no como una simple descripcion, este
Tribunal considera que las expresiones «Central de Gruas» y «Pérez

Zeleddon» transmiten de forma inmediata informacion relativa
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naturaleza de los servicios prestados y a su ubicacion geografica, por

lo que el consumidor no las percibird como indicadores exclusivos de
procedencia empresarial, al ser terminos genéricos y de uso comun

en el dmbito comercial en que se desenvolverad.

Respecto a que el andlisis debid efectuarse sobre el conjunto marcario
y no sobre cada uno de sus componentes de forma aislada, se estima
que dicho argumento no es de recibo. En efecto, el signho fue valorado
en su conjunto; sin embargo, el examen integral no impide determinar
el peso distintivo de los elementos que lo conforman. Precisamente
del anadlisis global efectuado se concluye que la combinacion de
expresiones genericas, de uso comun y geogrdficas no genera una
impresion de conjunto con capacidad suficiente para individualizar un

origen empresarial especifico.

El recurrente argumenta gue el Registro no valoro el uso prolongado
del signo vy la distintividad adquirida o sobrevenida, lo cual no es de

recibo para este 6rgano de alzada.

La aptitud distintiva sobrevenida, figura juridica conocida en doctrina
como “secondary meaning”, permite que un signo adquiera la aptitud
distintiva requerida para su registro mediante su uso en el mercado,
tanto antes como después de solicitar su inscripcion al Registro, a
pesar de presentar motivos intrinsecos que en principio impedirian su
registro. No obstante, la aplicacion de dicha figura requiere la
acreditacion fehaciente de que el sector pertinente del publico ha
llegado a asociar el signo solicitado con un origen empresarial

especifico.
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Tal y como lo ha senalado este Tribunal en el Voto No. 206-2009 de
las 12:30 horas del 2 de marzo de 2009, la determinacion de la

distintividad adquirida requiere un sustento probatorio robusto:

[...]

Carlos Ferndandez-Novoa (op. cit, paginas 205 a 209) indica
que tanto la jurisprudencia comunitaria como la doctrina
europea senalan los factores que deben tener sustento
probatorio para poder determinar que un signo ha adquirido
aptitud distintiva a traves del uso que como marca se le ha dado
en el mercado, y se refieren al uso, a la cuota de mercado que
posee, a las inversiones realizadas en su promocion, y a la
proporcion de sectores interesados que puede identificar el

origen empresarial del producto.

[...]

Ahora bien, aun cuando el recurrente afirma que el signo ha sido
utilizado durante varios anos en el mercado, no aporta la prueba
necesaria y pertinente que demuestre que las expresiones que
conforman el signo pretendido hayan dejado de ser percibidas por el
consumidor con términos genericos o de uso comun para el tipo de
servicio prestado, para convertirse en un indicador exclusivo de un

determinado origen empresarial.

En cuanto a que existen antecedentes registrales compuestos por
términos descriptivos y geogrdficos como “GRUAS JACO”, debe
recordarse que cada solicitud debe resolverse conforme a sus propias
circunstancias fdcticas vy juridicas. La existencia de registros

previamente concedidos no genera un derecho automdtico a obt
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nuevas inscripciones ni obliga a la Administracion a reproducir
criterios adoptados en expedientes distintos, ya que la valoracion
registral debe realizarse de manera individualizada en cada caso

concreto.

Respecto al alegato, segun el cual la razéon social de la empresa
coincide con el nombre comercial solicitado, este Tribunal estima que
tal circunstancia no resulta determinante para acreditar La
distintividad exigida por la normativa marcaria. La inscripcion o
utilizacion de una denominacion social en el dambito societario
responde a finalidades distintas de las perseguidas por el regimen de
signos distintivos, por lo que dicha coincidencia no subsana la falta de

capacidad distintiva del signo solicitado.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de aplicar criterios favorables al
consumidor o a la empresa local en caso de duda, tampoco resulta de
recibo. La resolucion del presente asunto debe fundamentarse
exclusivamente en la normativa vigente y en los principios que rigen
el sistema registral marcario. Por ello, al no advertirse una duda
razonable respecto de la falta de distintividad del signo solicitado, no
procede acceder a la pretension de inscripcion planteada por la parte

recurrente.

En consecuencia, al no haberse desvirtuado Llas objeciones
formuladas ni acreditado que el signo posea aptitud distintiva
suficiente, lo procedente es rechazar la solicitud de inscripcion vy
confirmar la resolucion emitida por el Registro de la Propiedad

Intelectual.
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QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones
expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el
recurso de apelacion interpuesto por la abogada Raquel Elena
Navarro Nunez, en su condicion de apoderada especial de la
compafiiac CENTRAL DE GRUAS PEREZ ZELEDON SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la resolucion dictada

por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.
POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin
lugarelrecurso de apelacion interpuesto por la abogada Raquel Elena
Navarro Nufez, en su condicion de apoderada especial de la
compafiac CENTRAL DE GRUAS PEREZ ZELEDON SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la resolucion dictada
por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:16:30 del 14 de
noviembre de 2025, la que en este acto 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 el articulo 42
del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747 -
MJP. Previa constancia y copia de esta resolucidon que se dejard 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
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Earha v hara' 1RIN7/9N2A NQ2R
Priscilla Loretto Soto Arias
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