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MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0216-2021

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

horas con catorce minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelacion planteado por la licenciada Laura
Valverde Cordero, titular de la cédula de identidad nimero 1-1331-0307, abogada,
vecina de San José, en su condicion de apoderada especial de la empresa S.C.
JOHNSON & SON, INC., sociedad organizada y existente conforme las leyes de
Estados Unidos, domiciliada en 1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236,
contra la resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:22
horas del 21 de diciembre de 2020.

Redacta el juez Oscar Rodriguez Sanchez.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Maria del Milagro
Chaves Desanti, abogada, portadora de la cédula de identidad nimero 1-0626-
0794, vecina de San José, apoderada especial de la empresa S.C. JOHNSON &
SON, INC., solicité el registro de la marca: “ADVANCED SKIN FEEL
TECHNOLOGY?”, para proteger y distinguir en clase 05 de la clasificacion
internacional: “Preparaciones para matar malas hierbas y animales dafiinos;

insecticidas; antipolillas; repelentes de insectos; fungicidas; rodenticidas”.

En resolucion de las 15:47:22 horas del 21 de diciembre de 2020, el Registro de la
Propiedad Intelectual denegé la inscripcion pretendida por considerar que el signo
es engafioso y transgredir el inciso j) del articulo 7 de la Ley de marcas y otros

signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa
S.C. JOHNSON & SON, INC., apela la resolucién e indica en sus agravios lo

siguiente:

1.- Manifiesta que la marca debe analizarse de forma conjunta y que el signo se
compone de una frase conformada por cuatro vocablos: ADVANCED SKIN FEEL
TECHNOLOGY. El consumidor promedio al enfrentarse a una marca no la fracciona
en términos, sino que la observa en su conjunto, alega que la marca esta compuesta
por términos en idioma inglés, donde el consumidor promedio no pensara en

traducirlo al idioma espafiol para identificarse con él.
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2.- Considera que el signo solicitado se constituye en la frase ADVANCED SKIN
FEEL TECHNOLOGY los cuales son términos sugestivos que no necesariamente
evocan “...al tema de la piel, a la sensacion y la tecnologia avanzada" como tres
conceptos separados, como lo indica el RPI. Ademas sefala, que si se desea
analizar la frase propuesta desde su traduccion al espafiol, sea, TECNOLOGIA
AVANZADA DE SENSACION EN LA PIEL, se concluye de su lectura que evoca la
idea que desea transmitir su representada en cuanto a que el producto cuenta con
una férmula avanzada en polvo seco que se seca al contacto, dejando una
sensacién suave y seca al contacto con la piel, es decir los productos solicitados no
son dafinos para la piel humana, pero si para la de los insectos, ratones y demas

plagas que se combaten con ese producto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO
PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra

hechos con tal caracter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba

pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan
vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensién

gue sea necesario saneatr.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es un bien inmaterial
destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su caracter

distintivo debe determinarse respecto de su aplicacién al objeto de proteccién. Esta
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particularidad es su funcidn esencial porque su mision es hacer posible que el
consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de eleccion en el

mercado.

Las objeciones a la inscripcion por motivos intrinsecos derivan de la relacion
existente entre la marcay el producto que se pretende proteger, con relacion a
situaciones que impidan su registracion, respecto de otros productos similares o

susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de marcas y otros signos distintivos, nUmero 7978, contiene en su articulo 7
las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda
acceder a la categoria de marca registrada. Normativa invocada por el Registro de
primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido

en el inciso j) del articulo citado. Asi, el citado articulo inciso j) sefiala:

“Articulo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No podra ser
registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
[...]

j) Pueda causar engafio o confusién 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 acuerdo con este inciso, una marca es inadmisible por razones intrinsecas,
cuando el signo utilizado engafie o cause confusion al consumidor, en

consecuencia, resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.
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La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a
proteger se debe determinar en funcion de su aplicacion a estos, de manera tal que
cuanto mas genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios,
menos distintivo sera. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta
necesario brindar a los consumidores una orientacion que les facilite examinar las
alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de
una misma categoria o naturaleza, identificandolos en atencion a su origen, calidad
o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios
similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de

continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, 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 pablico consumidor por
su simpleza o complejidad. Tampoco existira distintividad intrinseca cuando el
signo se confunda con la propia designacién 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).

Por lo tanto, carece de distintividad un signo cuando no tenga la analizada
distintividad y en este caso el Registro de la Propiedad Intelectual considerd que la
marca solicitada es engafiosa, en ese sentido la doctrina explica claramente como

comprobar si un signo es 0 no engafoso:
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El concepto de marca engafiosa se refiere a un defecto intrinseco del signo en
relacion con los productos o servicios que distingue. Lobato, Manuel.
Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, lera edicion,
2002, p. 253.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuistica
espafiola y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos especificos:
MASCAFE para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO
EXTERIOR DE ESPANA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para
cervezas, CAFE AREMONT para té, cacao y azlcar. Todos los anteriores signos
relacionados al producto o servicio que pretenden distinguir resultan engafosos, ya
que el propio signo incluye una denominacion que entra en franca y frontal
contradiccion con el producto o servicio propuesto, situacién de la cual se puede

derivar de forma logica y objetiva el engafio que provocan.

En el presente caso, con relaciéon a los productos: “preparaciones para matar malas
hierbas y animales dafinos; insecticidas; antipolillas; repelentes de insectos;
fungicidas; rodenticidas”, los productos indicados no tienen ninguna relacion,
dependencia o correspondencia con lo descrito en el signo solicitado, ninguno de
ellos posee la peculiaridad de ser una TECNOLOGIA AVANZADA DE SENSACION
EN LA PIEL, resultando por ello el engafio que tipifica el inciso j) del articulo 7 de la

Ley de marcas.

Por consiguiente, los agravios deben rechazarse ya que no estamos frente a una
marca evocativa o sugestiva, como asi lo quiere hacer ver la recurrente, ya que la
caracteristica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe
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efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto detras del signo y
asi poder llegar a determinar informacion respecto de: “Preparaciones para matar
malas hierbas y animales dafinos; insecticidas; anti polillas; repelentes de insectos;
fungicidas; rodenticidas” en clase 5, en el presente caso la frase “ADVANCED SKIN
FEEL TECHNOLOGY” no presenta esa caracteristica, ya que muestra directa y
transparentemente su significado, que es de facil y directa comprensién para el
consumidor, siendo su traducciéon al espafiol: TECNOLOGIA AVANZADA DE
SENSACION EN LA PIEL.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad
Intelectual, al rechazar el signo propuesto “ADVANCED SKIN FEEL
TECHNOLOGY” en clase 05 de la nomenclatura internacional, al estimar ese
Registro que contraviene lo dispuesto por el inciso j) del articulo 7) de la Ley de
marcas y otros signos distintivos citados, posicion que comparte este Tribunal, el
conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser

inscrito.

Como puede apreciarse, la marca: “ADVANCED SKIN FEEL TECHNOLOGY” se
compone de 4 palabras en inglés, que conforme la traduccion indicada incluso por
el mismo solicitante al espafiol es: “TECNOLOGIA AVANZADA DE SENSACION
EN LA PIEL” (ver folio 1 del expediente administrativo), dado lo cual como lo
consider6 el Registro de primera instancia, el signo en relacion con los productos
solicitados, entra en una clara contradiccion, toda vez que esas palabras no tienen
relacion inmediata con los productos: de ahi que, estima este Tribunal que el signo
solicitado “ADVANCED SKIN FEEL TECHNOLOGY?” transgrede el inciso j) del

articulo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.
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Con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera
este Tribunal que los agravios deben rechazarse ya que, de acuerdo con el analisis
realizado en esta resolucién, se concluye que el signo es engafioso y no tiene

distintividad por lo que no es factible su inscripcion.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos
se declara sin lugar el recurso de apelacién planteado por la licenciada Laura
Valverde Cordero, en su condiciébn de apoderada especial de la empresa S.C.
JOHNSON & SON, INC., contra la resolucion dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual a las 15:47:22 del 21 de diciembre de 2020, la que se confirma
para denegar la inscripcion del signo “ADVANCED SKIN FEEL TECHNOLOGY” en
clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger: “preparaciones para matar
malas hierbas y animales dafiinos; insecticidas; anti polillas; repelentes de insectos;

fungicidas; rodenticidas”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso
de apelacién interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, en su condicion
de apoderada especial de la empresa S.C. JOHNSON & SON, INC., contra la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:47:22 del 21
de diciembre de 2020, 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
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Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo
35456- J. Previa constanciay copia de esta resolucion que se dejara 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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DESCRIPTOR:

MARCA ENGANOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.29
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