TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0366-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “SILVER SHAVE”
BEIERSDORF AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 4116-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N°1382-2011

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

cuarenta minutos del veintidos de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta VVolio, abogado, vecino de
San José, titular de la cédula de identidad nimero nueve cero doce cuatrocientos ochenta, en
su condicion de apoderado especial de la compafila BEIERSDORF AG, en contra de la
resolucion emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y

nueve minutos siete segundos del veintiséis de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diez de mayo de dos mil diez, ante el
Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, apoderado
especial de la compafia BEIERSDORF AG solicitd la inscripcion de la marca de comercio
SILVER SHAVE, para distinguir en clase 03 de la nomenclatura internacional:”Jabones;

preparaciones cosméticas y dermatoldgicas para el cuidado y la belleza del cuerpo”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolucion de las trece
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horas cincuenta y nueve minutos siete segundos del veintiséis de agosto de dos mil diez,

resolvio “(...) Rechazar la inscripcion de la solicitud presentada...”

TERCERO. Que inconforme con la resolucién mencionada, en fecha catorce de setiembre de
dos mil diez, el licenciado Manuel E. Peralta VVolio, interpuso recurso de apelacién contra la

resolucion final antes referida.

CUARTO. Que a la substanciacién del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde y
no se han observado 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 contd con el Organo
Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Urefia Boza, y;
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No

existen hechos con tal caracter de importancia para la resolucion de este asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCION APELADA. El Registro de
la Propiedad Industrial resolvié rechazar la inscripcion de la solicitud presentada por el
apoderado de la compafiia BEIERSDORF AG, por haber considerado”(...) a) El signo
SILVER SHAVE, el cual es de tipo denominativo, que si bien es cierto el disefio contiene
términos en idioma inglés, los cuales se traducen como “plata afeitar” (traduccion aportado
por el solicitante), luego de ver la anterior traduccion esta le da una idea del tipo de
productos de que se trata, los cuales son:“jabones, preparaciones cosméticas y
dermatoldgicas para el cuidado de la belleza de cuerpo” b) El distintivo marcario solicitado
lleva la palabra “SHAVE” dicha palabra le indica al consumidor que la marca solicitada esta
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dirigida a productos para afeitar, lo cual no es correcto ya que la misma protege “jabones,
preparaciones cosméticas y dermatologicas para el cuidado de la belleza de cuerpo” por lo
que se estaria atribuyendo una falsa expectativa sobre los productos que no se ajustan a la

naturaleza de los mismos”

Al momento de apelar la resolucion venida en alzada, el apoderado de la compafiia
BEIERSDORF AG argumentd que su representada es una importante compafiia alemana, la
cual se dedica a la manufactura, comercializacion y distribucién de productos cosméticos y
para el cuidado de la belleza y que por mas de 125 afios su representada ha desarrollado
soluciones cosmeéticas efectivas para los consumidores, y que el Registro de la Propiedad
Industrial no realizé un adecuado analisis en el exdmen de la solicitud, ya que hizo un exdmen
subjetivo a la ligera para llegar a la conclusion de que la misma no cumple con los requisitos
necesarios para ser objeto de proteccion registral y que la marca SILVER SHAVE es una
deformacion arbitraria consistente en una construccion gramatical Unica que tiene un caracter
distintivo, novedoso y original que la convierte en una denominacién de fantasia, la cual en

ningln momento califica o describe caracteristica alguna de los productos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACION DE SIGNOS
MARCARIOS POR RAZONES INTRINSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos en su articulo 2o define la marca como:

“Cualquier signo o combinacion 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.” (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripcién 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

Voto N° 1382-2011 3



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

registracion, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se

encuentran en el mercado.

Estos motivos intrinsecos, 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:

(.

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 ...”( Lo
subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con el inciso j) del articulo 7 citado, una marca es inadmisible por razones
intrinsecas, cuando el signo utilizado, sea descriptivo o calificativo de las caracteristicas de ese
producto o servicio. En relacion al caracter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-1P-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre
del 2002, sefald:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de
alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las caracteristicas,
calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada
pretende proteger (...)".

La distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se
debe determinar en funcion de su aplicacion a éstos, de manera tal que cuanto méas genérico o

descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo sera.

Es asi que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto
de registracion, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condicion de

distintividad suficiente.
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Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del a quo, en el sentido de que, de
conformidad con el articulo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no
puede ser autorizado el registro del signo propuesto SILVER SHAVE para proteger y
distinguir en clase 03 de la nomenclatura internacional:” Jabones; preparaciones cosméticas y
dermatologicas para el cuidado y la belleza del cuerpo”, notese que el signo marcario
solicitado lleva la palabra “SHAVE” siendo que dicha palabra le indica al consumidor que el
signo esté dirigido a productos para afeitar lo cual no es correcto toda vez que la solicitud es
para proteger en clase 03 los productos ahi indicados. Asimismo el signo solicitado analizado
en su integridad carece de la distintividad requerida, al estar conformada por términos que
traducidos al idioma espanol se traducen como “plata afeitar”, y que son términos conocidos
por la poblacion, generando ademas confusion al publico consumidor sobre la naturaleza de
los servicios a proteger en clase 03 internacional, incurriendo en la prohibicion sefialada en el

articulo 7 inciso j) sefialado.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia
que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de
apelacién presentado por el apoderado especial de la compafila BEIERSDORF AG, en
contra de la resolucién dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas
cincuenta y nueve minutos siete segundos del veintiséis de agosto de dos mil diez, la que en

este acto se confirma.

CUARTO. 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 (N° 8039 del 12 de
octubre de 2000) y 2° del Reglamento Organico y Operativo del Tribunal Registral
Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la

via administrativa.
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POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelacion planteado
por el apoderado especial de la compafilia BEIERSDIRF AG, en contra de la resolucion
dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y nueve minutos
siete segundos del veintiséis de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da
por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia de esta resolucion que se dejara en
los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen .-
NOTIFIQUESE.

Norma Urefa Boza

Pedro Suérez Baltodano llse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero Guadalupe Ortiz Mora
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