TRIBLUMAT. REECESTIZAL
ANMINIETRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0714-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo MEN'S FORMULA

NSP de Centroamérica S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 14106-07)

Marcas y otros signos

VOTO N°206-2009

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

treinta minutos del dos de marzo de dos mil nueve.

Recurso de apelacion interpuesto por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, titular de la cédula
de identidad nimero uno-ochocientos cuarenta y ocho-ochocientos ochenta y seis, en su calidad
de apoderado especial de la empresa NSP de Centroamérica S.A., cédula de persona juridica
numero tres-ciento uno-ciento cincuenta y tres mil novecientos noventa y ocho, en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:43:23 horas del 8 de julio
de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16
de noviembre de 2007, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en representacion de la empresa
NSP de Centroamérica S.A., solicitd la inscripcion de la marca de fabrica y comercio MEN'S
FORMULA, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional, un complemento

nutricional para la salud humana.

SEGUNDO. Que mediante resolucion dictada a las 10:43:23 horas del 8 de julio de 2008, el

Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripcion de la solicitud presentada.
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TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la
Propiedad Industrial el 5 de agosto de 2008, el Licenciado Gutiérrez Blanco, en representacion

de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelacion en su contra.

CUARTO. Que a la sustanciacion del recurso se le ha dado el tramite que le corresponde sin
notarse motivos que causen indefension a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictandose esta

resolucion dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Duran Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el

presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCION DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACION.
EL Registro de la Propiedad Industrial baso su rechazo al registro solicitado en la idea de que el
signo esta compuesto por términos de uso comun y genéricos, los cuales relacionados con los
servicios a distinguir resulta carente de aptitud distintiva. Por su parte, el apelante destaca que el
signo propuesto, gracias al uso que ha tenido en Costa Rica, ha adquirido caracter marcario, el

cual debe reconocerse a nivel registral.

TERCERO. SOBRE LA FIGURA DE LA APTITUD DISTINTIVA SOBREVENIDA.
El apelante utiliza como argumento a favor del registro que solicita que, por haber sido utilizado
el signo MEN’S FORMULA como marca en Costa Rica desde hace 14 afios, ésta es reconocida
por el consumidor como la marca de los productos que comercializa su representada, y que por
tanto, puede acceder al Registro costarricense. Sin embargo dicha tesis no puede ser acogida por
este Tribunal. La aptitud distintiva sobrevenida, conocida por la doctrina como ‘“secondary

meaning”, es una figura juridica que recogen algunas legislaciones marcarias, por la cual un
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signo que no puede alcanzar el estatus de marca registrada porque adolece de una causal de
rechazo intrinseca, puede acceder al registro, ya que por el uso que ha tenido en el comercio, ha

adquirido esa aptitud distintiva en la mente del consumidor.

“De esta suerte, el caracter absoluto de ciertas prohibiciones se relativiza: sin dejar de ser
prohibiciones absolutas, las mismas ven mermado su caracter absoluto porque el uso del
signo sujeto a una prohibicidon elimina la posibilidad de que entre en juego el efecto

2

obstaculizador derivado de tal prohibicion.” Carlos Fernandez-Névoa, Tratado sobre
Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Juridicas y Sociales S.A., Madrid, 2%

edicion, 2004, pagina 203.

Dicho instituto juridico es de aplicacion facultativa para los paises, segin lo indica el articulo
15.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con

el Comercio (ADPIC), introducido a la legislacion costarricense por Ley N° 7475:

“(...) Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o
servicios pertinentes, los Miembros podran supeditar la posibilidad de registro de los
mismos al caracter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. (...)” (subrayado

nuestro)

Asi, la legislacion costarricense es omisa en regular este tipo de signos que, adoleciendo de una
condicion intrinseca que los excluya de la posibilidad de registro, ésta pueda ser superada debido
a que por el uso, el consumidor pueda aprehender de ellos su origen empresarial. Por ejemplo, la
legislacion espafiola, a diferencia de la costarricense, establece en el inciso 2 del articulo 5 de la

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas:

“Lo dispuesto en las letras b), ¢) y d) del apartado 1 no se aplicard cuando la marca haya
adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un caracter

distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.”
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En todo caso, en los paises a donde se acepta la aplicacion de ésta figura juridica, esta sujeta a un
riguroso escrutinio probatorio para que pueda ser aprobada. Nos explica el tratadista Manuel
Lobato, comentando la Nota de la Division de Examen de la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interno Europeo que suministra criterios para reconocer la aptitud distintiva

sobrevenida, que:

“...Se debe probar que la marca se ha convertido en distintiva y no tanto el uso y la
extension del uso. (...)

No basta la alegacién de la distintividad sobrevenida, hay que acreditarla. (...) Las
pruebas concretas admisibles, segun dicha Nota son: encuestas, declaraciones de
organizaciones de empresarios y de consumidores, folletos, muestras, prueba de ventas y
de publicidad, éxito en la persecucion de infractores, marcas registradas, etc.” Lobato,
Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, lera edicion,

2002, paginas 844-845.

Carlos Fernandez-Novoa (op. cit, paginas 205 a 209) indica que tanto la jurisprudencia
comunitaria como la doctrina europea sefialan los factores que deben tener sustento probatorio
para poder determinar que un signo ha adquirido aptitud distintiva a través 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 promocién, y a la proporcion de sectores interesados que puede
identificar el origen empresarial del producto. Y si bien ésta figura juridica no esta regulada en
Costa Rica, por lo que su admision solo cabria bajo las fuentes doctrinales, en todo caso la
prueba aportada solamente se refiere al uso que se le ha dado al signo como marca en el
comercio, pero no se demuestra en absoluto el efecto que dicho uso ha causado en el sector
pertinente de los consumidores, de manera tal que tampoco puede afirmarse que se haya probado

que el signo solicitado haya adquirido aptitud distintiva por el uso que de ¢l se haya hecho.

Asimismo, aun no siendo un tema discutido dentro del presente asunto, considera este Tribunal

que tampoco se ha llegado a comprobar la notoriedad del signo, tema que hubiese influido en la
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resolucion final a tomar.

Asi, tan solo resta confirmar el criterio emitido por el Registro en su resolucion final, ya que
encuentra este Tribunal que el signo es meramente descriptivo de caracteristicas, pues al decirse
MEN’'S FORMULA, tan solo se indica que el producto distinguido, sea, un complemento
nutricional para la salud humana, es una féormula para hombres o esta formulado para hombres,
por lo que el signo tan solo sirve para sefialar dicha caracteristica, sea su finalidad, cayendo en la
prohibicion contenida en el articulo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

N° 7978, que indica:

“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. (...)”

Pero, también le falta aptitud distintiva segin el inciso g) del articulo 7, que indica que no se

podra registrar un signo que

“g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se

aplica.”

ya que, MEN'S FORMULA es un término de uso comun para todos los productores de
nutrientes. Por ende, este concepto debe dejarse a la libre para que sea usado por la competencia

a manera informativa en la etiqueta del producto.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las
consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su

inscripcion, MEN’S FORMULA, no puede ser inscrito en Costa Rica utilizando la figura de la
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aptitud distintiva sobrevenida, por no cumplirse con los supuestos que se exigen para este
instituto, y respecto de los productos que pretende distinguir resulta descriptiva de
caracteristicas. Por tanto, se declara sin lugar el recurso de apelacion planteado, confirmandose

la resolucidn final venida en alzada.

QUINTO. 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 y 2° del Reglamento
Organico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2

de mayo de 2002, se da por agotada la via administrativa.

POR TANTO
Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de
apelacion interpuesto por la representacion de NSP de Centroamérica S.A. en contra de la
resolucion dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:43:23 horas del 8 de julio
de 2008, la cual se confirma. Se da por agotada la via administrativa. Previa constancia y copia

de esta resolucion que se dejaran en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el

expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. NOTIFIQUESE.

Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde Lic. Adolfo Durdan Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Voto N° 206-2009 Pagina 6



TRIBUMAT. RECESTIZAL
ANMINIETRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.60.55
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